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Il presente lavoro ha ad oggetto lo studio degli accordi di trasferimento di 
tecnologia nel diritto comunitario antitrust, ed in particolare la disciplina dettata 
dal nuovo regolamento di esenzione n. 772/2004 sugli accordi di trasferimento di 
tecnologia. 
Per comprendere il nuovo regolamento di esenzione è opportuno 
innanzitutto chiarire in che rapporto si pongono gli accordi di licenza dei diritti di 
privativa con le norme del Trattato in materia di concorrenza, ed in particolare con 
l'art. 81 TCE. 
In generale, gli accordi di licenza rappresentano lo strumento con cui il 
titolare del diritto di proprietà su beni immateriali trasferisce ad un soggetto terzo 
il diritto di sfruttare, in via esclusiva o non esclusiva, il diritto di privativa stesso. 
Tra gli accordi di licenza dei diritti di proprietà su beni immateriali, si distinguono 
gli accordi di trasferimento di tecnologia, che sono contratti con cui il licenziante 
(titolare del diritto di privativa) concede al licenziatario il diritto di sfruttamento 
della sua tecnologia a fronte del pagamento di royalties. 
Per il diritto antitrust, in determinate circostanze, tali accordi possono 
cadere hel divieto di intese di cui all'art. 81 par. 1 TCE, qualora non sussistano le 
condizioni per un'esenzione, individuale o per categoria, previste dall'art. 81 par. 
3. 
L'analisi degli accordi di licenza dei diritti di privativa, nonostante le 
peculiarità che tali diritti presentano, deve essere sempre effettuata prendendo 
come parametro l'art. 81 TCE. La disciplina speciale dettata per gli accordi di 
trasferimento di tecnologia nonché il prezioso contributo della prassi e della 
giurisprudenza che su di essi si è formata, forniscono una chiave di lettura per 
l'interpretazione dell'art. 81 TCE, ed in particolare per l'individuazione delle 
condizioni richieste ai fini dell'esenzione ai sensi del part. 3 di tale articolo. 
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La definizione dei rapporti tra diritti di proprietà su beni immateriali e 
norme comunitarie antitrust non trova, tuttavia, un proprio assetto unitario nel 
sistema del Trattato ma richiede un'analisi di tipo trasversale, che individui e 
confronti i principi elaborati dalla prassi della Commissione e dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia con le indicazioni offerte dalla 
Commissione nei c.d. atti di "soft law". 
In linea di principio, il conferimento di un'esclusiva di tipo territoriale, che 
è elemento essenziale dei diritti di privati va, infatti, comporterebbe di per sé un 
pregiudizio alla libera concorrenza, oltre che alla libera circolazione delle merci. 
In realtà, le norme che conferiscono diritti di privativa e le norme antitrust si 
pongono solo apparentemente in contrasto tra di loro. Questo perché gli accordi di 
licenza dei diritti di privativa se da un lato, in presenza di determinate limitazioni 
della libertà contrattuale delle parti, comportano effetti restrittivi degli scambi e 
della concorrenza, dall'altro, però, determinano anche effetti positivi per la 
concorrenza, in termini di miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi 
nonché di competitività. 
L'esame viene contenuto entro i limiti del rapporto sussistente tra norme 
poste a tutela dei diritti di proprietà di beni immateriali e norme antitrust, senza 
che vengano analizzati i rapporti tra tali diritti di privativa e le norme dettate dal 
Trattato in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione di 
servizi. Di conseguenza, non vengono prese in considerazione le tematiche 
inerenti l'esaurimento comunitario ed internazionale dei diritti di privativa, così 
come non viene affronta la questione relativa alla disciplina dettata in materia 
dall'accordo TRIPS. 
Non costituiscono, inoltre, oggetto della presente trattazione i contenuti dei 
singoli diritti di privativa, né con riferimento alla disciplina prevista dalla 
normativa nazionale né con riferimento alla disciplina dettata dalla normativa 
comunitaria, escludendo altresì i profili intemazionalprivatistici ad essi collegati. 
La trattazione si limita agli aspetti essenziali di tali diritti, in misura strumentale 
alla comprensione delle tematiche di volta in volta affrontate. 
Il reg. CE n. 772/2004 non è che il punto di arrivo di un lungo percorso, 
iniziato negli anni '60. La varietà delle soluzioni offerte dalla Commissione e 
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dalla Corte, a fronte della specificità dei singoli casi di volta in volta affrontati, 
rende difficile trattare in modo unitario le diverse questioni legate agli accordi di 
licenza dei diritti di privativa. 
Per tale motivo si rende necessario procedere ad una ricostruzione storica 
della prassi della Commissione e della giurisprudenza della Corte di giustizia, il 
cui punto di partenza è rappresentato dalla Comunicazione della Commissione del 
1962 sugli accordi di licenza di brevetto (c.d. Christmas Message) e dalla 
sentenza Consten & Grundig del 1966. La fase successiva è caratterizzata dalla 
distinzione, introdotta dalla Corte con la sentenza Nungesser, tra licenze esclusive 
aperte e licenze con protezione territoriale assoluta, fase che precede la 
pubblicazione dei primi regolamenti di esenzione in materia di accordi di licenza 
di brevetto (re g. n. 2349/84) e di know-how (re g. n. 556/89), confluiti poi nel reg. 
n. 240/96 sugli accordi di trasferimento di tecnologia. 
Il 1 ° maggio 2004 è entrato in vigore il nuovo regolamento CE n. 
772/2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia, che ha sancito il definitivo 
abbandono dell'impostazione formalistica, seguita in passato dalle istituzioni 
comunitarie, ed il contestuale passaggio al metodo c.d. "economico", che 
valorizza appunto l'analisi degli effetti economici prodotti dagli accordi di 
licenza. Le novità di maggiore rilievo si identificano nell'estensione del campo di 
applicazione del regolamento (che copre non solo accordi di licenza di brevetto e 
di know-how ma anche accordi di licenza di diritto d'autore su software e di 
design). e nell'eliminazione dell'elenco di clausole ammesse. Queste novità 
comportano di per sé una maggiore libertà contrattuale per le imprese, che trova 
un limite, tuttavia, nell'introduzione di soglie di quote di mercato, al superamento 
delle quali gli accordi non beneficiano dell'esenzione prevista dal regolamento. 
Numerosi sono i problemi interpretativi sollevati dalla formulazione delle clausole 
che costituiscono restrizioni fondamentali, clausole che si configurano 
diversamente a seconda che l'accordo venga stipulato tra imprese concorrenti o 
non concorrenti. Di particolare interesse risultano altresì le ipotesi di restrizioni 
escluse nonché la procedura di revoca dell' esenzione e quella di non applicabilità 
del regolamento. 
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Per completare il quadro di analisi, è necessario considerare, tuttavia, che 
v1 sono numerosi accordi di trasferimento di tecnologia che non beneficiano 
dell'esenzione prevista dal reg. CE n. 772/2004, o per superamento delle soglie di 
quote di mercato previste dal regolamento stesso o per carenza del requisito 
oggettivo e/o soggettivo. In tale contesto, sono oggetto di particolare interesse le 
problematiche sottese alla formazione dei pool tecnologici nonché agli accordi di 
licenza di marchio, sia per la rilevanza dagli stessi assunta sotto l'aspetto 




L'ART. 81 TCE: IL DIVIETO DI INTESE 
E LE ESENZIONI INDIVIDUALI O PER CATEGORIA 
SOMMARIO: 1. L'art. 81 par. 1 TCE: il divieto di intese. - 2. Le condizioni per 
l'esenzione previste dall'art. 81 par. 3 TCE. - 2.1. (segue) Gli incrementi di efficienza. -
2.2. (segue) Il vantaggio per gli utilizzatori. - 2.3. (segue) Il carattere indispensabile delle 
restrizioni. - 2.4. (segue) Il mantenimento della concorrenza. - 3. I regolamenti di esenzione 
per categoria. 
1. L'art. 81 par. 1 TCE: il divieto di intese. 
L'art. 81 TCE apre la Sezione del Trattato che si occupa delle regole di 
concorrenza applicabili alle imprese 1• Lo scopo dell'art. 81 è quello di tutelare la 
concorrenza all'interno del mercato comune, al fine di accrescere il benessere dei 
consumatori e di favorire un'allocazione efficiente delle risorse. 
L'analisi di tale norma potrebbe costituire di per sé oggetto di studio. Lo 
scopo che qui ci si prefigge è quello di delinearne i contenuti essenziali, chiarendo 
il concetto di divieto di intese, soprattutto al fine di meglio comprendere quali 
sono le condizioni che possono condurre ad un'esenzione ai sensi dell'art. 81 par. 
3TCE. 
L'art. 81 par. 1 prevede che "sono incompatibili con il mercato comune e 
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e 
tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati 
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare 
1 Il Trattato non definisce il concetto di impresa. La giurisprudenza tuttavia ha chiarito che per 
impresa si intende qualsiasi entità che svolga un'attività economicamente rilevante (attività che 
può essere industriale o commerciale o di prestazione di servizi), compreso lo sfruttamento di 
opere dell'ingegno e l'esercizio di libere professioni. Per un approfondimento in merito, vedi 
Daniele L., Diritto del mercato unico europeo, Milano, 2006, p. 192; Tesauro G., Diritto 




il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune". Segue un elenco non 
esaustivo di accordi vietati, tra cui compaiono le intese volte a regolare i prezzi di 
vendita e quelle consistenti nel ripartire i mercati2• 
Gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche 
concordate vengono collettivamente e comunemente individuate con la nozione di 
"intese", le quali-per definizione - richiedono sempre una pluralità di soggetti3. 
L'intesa è vietata se si verificano le due condizioni individuate dalla 
norma: in primo luogo l'intesa deve comportare un pregiudizio, anche solo 
potenziale, al commercio tra gli Stati membri ( c.d. pregiudizio al commercio 
intracomunitario); in secondo luogo essa deve avere per oggetto o per effetto di 
restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato 
comune ( c.d. pregiudizio alla concorrenza). È importante ricordare che, ai fini 
dell'applicazione dell'art. 81 par. 1 non è necessario che gli effetti 
anticoncorrenziali si siano già prodotti ma è sufficiente che l'intesa si configuri in 
modo tale da poter potenzialmente produrre tali effetti4• 
2 Gli accordi elencati nell'art. 81 par. 1 sono quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o 
indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o 
controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o 
le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, 
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno 
svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte 
degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che per loro natura o secondo gli usi 
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Per un approfondimento, 
vedi Tesauro G., cit., p. 649 
3 Per un ·approfondimento in merito al concetto di accordi tra imprese, decisioni di-associazioni di 
imprese e pratiche concordate, vedasi Amato F., Artt. 81 e 82 TCE, in Tizzano A. (a cura di), 
Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p. 523 e segg.; Craig P., De 
Burca G., EU law - Text, cases and materials, Oxford, 2003, p. 936 e segg.; Daniele L., cit., p. 
195 e segg.; Cannizzaro E., Le politiche della concorrenza, in Strozzi G. (a cura di), Manuale di 
diritto dell'Unione europea - Parte speciale, Torino, 2005; Goyder D. G., EC competition law, 
Oxford, 2003, p. 22 e segg.; Jones A., Sufrin B., EC Competition law - Text, cases and materials, 
p. 180 e segg.; Korah V., An introductory guide to EC competition law and practice, Oxford, 
2004, p. 45 e segg.; Munari F., Le regole di concorrenza nel sistema del Trattato, in Tizzano A. (a 
cura di), Il diritto privato dell'Unione europea, Torino, 2006, p. 1462; Tesauro G., cit., p. 628 e 
segg.; Van Bael I., Bellis J. F., Competition law of the EC, The Hague, 2005, p. 27 e segg.; Whish, 
cit., p. 79 e segg .. 
4 V. in questo senso sentenza 14 febbraio 1978, United Brands, causa 27176, Racc. p. 207, par. 
197-203; sentenza 31 marzo 1993, Ahlstrom, causa C-89/85, Racc. p.1-1307, par. 142; sentenza 28 
maggio 1998, Deere c. Commissione, causa 7/95 P, Racc. p. 1-1311, par. 77; sentenza 21 gennaio 
1999, Bagnasco, causa 215 - 216/96, Racc. p. 1~135, par. 34; sentenza 30 giugno 1966, Société 
Technique Minière, causa 56/65, Racc. p. 261; sentenza 13 luglio 1966, Consten & Grundig, 
cause 56 e 58/64, Racc. p. 457; sentenza 15 dicembre 1994, G(Jttrup Klim, causa C-250/92, Racc. 




La nozione di pregiudizio al commercio intracomunitario è stata 
interpretata estensivamente dalla Corte, secondo la quale detta condizione si 
verifica in presenza di qualsiasi intesa atta ad esercitare un'influenza diretta o 
indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, quando questa 
impedisce la realizzazione di un mercato unico5. Si osservi, in proposito, che 
l'onere della prova che incombe sulla Commissione relativamente al requisito del 
pregiudizio al commercio tra Stati membri non è particolarmente gravoso; solo in 
casi eccezionali, infatti, la Corte di giustizia ha rilevato che la Commissione non 
avesse provato tale elemento6. 
Affinché si verifichi la seconda condizione, ovvero il c.d. pregiudizio alla 
concorrenza, è sufficiente che l'intesa abbia per oggetto o per effetto la restrizione 
della concorrenza, che può essere anche solamente potenziale o indiretta. 
In primo luogo è necessario distinguere, dunque, tra restrizioni alla 
concorrenza per oggetto e restrizioni della concorrenza per effetto. Una volta 
stabilito che un accordo ha come oggetto la restrizione della concorrenza, diventa 
5 V. sentenza 9 luglio 1969, Volk, causa 5/69, Racc. p. 295; sentenza 31 maggio 1979, Hugin, 
causa 22178, Racc. p. 1869; sentenza 11 luglio 1985, Remia c. Commissione, causa 42/84, Racc. p. 
2545, par. 22; sentenza Ahlstrom Il; sentenza 27 aprile 1994, Comune di Almelo, causa C-393/92, 
Racc. p. 1-1477, par. 37; sentenza 17 luglio 1997, Ferriere Nord c. Commissione, causa C-219/95 
P, Racc. p. 1-4411, par. 19; sentenza 8 luglio 1999, Montecatini c. Commissione, causa C-235/92 
P, Racc. p. 1-4539, par. 170; sentenza 28 febbraio 2002, Compagnie générale marittime, causa T-
86/95, Racc. p. 11-1011, par. 145 e segg.; sentenza 28 febbraio 2002, Atlantic Container Line c. 
Commissione, causa T-395/94, Racc. p. 11-875, par. 90. 
Visto il disposto dell'art. 3 del reg. n. 1/2003, che impone alle autorità garanti della concorrenza 
nazionali ed ai giudici nazionali l'obbligo di applicare le norme comunitarie alle intese che 
possano pregiudicare il commercio intracomunitario, la Commissione ha predisposto anche una 
Comunicazione con l'obiettivo di fornire elementi per l'interpretazione delle nozione di 
pregiudizio al commercio intracomuntiario (vedi le Linee direttrici relative alla nozione di 
pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli artt. 81 e 82 TCE, in GU C 101 del 27 aprile 
2004, p. 81). Si osservi poi che nel caso di intese nazionali (cioè intese concluse tra imprese 
appartenenti ad uno stesso Stato membro che hanno come ambito di applicazione il mercato 
nazionale di quello Stato), l'art. 81 par. 1 non trova di norma applicazione. Qualora tuttavia 
un'intesa nazionale ostacoli la realizzazione del mercato unico proteggendo i prodotti nazionali, 
può venire in gioco l'art. 81 par. 1 (vedi in questo senso sentenza 16 giugno 1981, Salonia, causa 
126/80, Racc. p. 1563; sentenza 11 luglio 1985, Remia, cit; sentenza 11 luglio 1989, Belasco, 
causa 246/86, Racc. p. 2117; sentenza 11 ottobre 1997, SCK e FN, cause T-213/95 e T-18/96, 
Racc. p. 11-1739). Per un approfondimento sul punto cfr. Tesauro G., cit., p. 636 e segg. 
Per quanto concerne la nozione di "commercio intracomunitario", si ricordi che con tale 
espressione non ci si riferisce solamente allo scambio di beni e servizi ma a qualsiasi attività 
economica che valichi i confini di uno Stato membro (vedi in proposito, sentenza 11 dicembre 
1997, lob Centre, causa 55/96, in Racc. p. 1-7119; sentenza 21 gennaio 1999, Bagnasco, cit.; 
sentenza 19 febbraio 2002, Wouters, causa C-309/99, in Racc. p. 1-1577). 
6 V. in proposito sentenza 26 novembre 1975, Papiers peintes de Belgique c. Commissione, causa 
73174, in Racc. p. 1491; sentenza 31maggio1979, Hugin, causa 22178, in Racc. p. 1869. 
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Capitolo 1 
superfluo valutarne gli effetti 7• Le restrizioni della concorrenza per oggetto sono 
quelle che per loro stessa natura possono restringere la concorrenza, nel senso che 
hanno un'alta probabilità di produrre effetti negativi sulla concorrenza8• 
Se tuttavia un accordo non ha come oggetto quello di restringere la 
concorrenza, si rende necessario valutarne gli effetti, sia reali che potenziali. In 
concreto, si dovrà verificare se, con ragionevole probabilità, si possano produrre 
effetti negativi sui prezzi, sulla produzione o sull'innovazione. Tali effetti negativi 
devono essere sensibili9• 
Resta inteso che il pregiudizio alla concorrenza si può verificarè sia in 
presenza di accordi orizzontali che verticali10, così come nei casi di intrabrand 
7 Sentenza 13 luglio 1966, Consten & Grundig c. Commissione, causa 56 e 58/64, Racc. p. 458; 
sentenza 8 luglio 1999, Commissione c. Anic Partecipazioni, causa C-49/92 P, Racc. p. I-41215 
8 Tale valutazione si basa su una serie di fattori, tra cui il contenuto dell'accordo e gli obiettivi che 
lo stesso intende perseguire. A volte tuttavia può essere necessario effettuare una valutazione dei 
fatti e delle circostanze specifiche. Le modalità di attuazione di un accordo infatti possono rivelare 
una restrizione per oggetto, anche se l'accordo non contiene alcuna clausola espressa in tale senso. 
Restrizioni per oggetto sono, per esempio, la fissazione dei prezzi e la limitazione della 
produzione. La presunzione di violazione dell'art. 81 par. 1 di tali accordi su fonda su prassi e 
giurisprudenza consolidate (v., ex multis, sentenza 10 marzo 1992, Montedipe c. Commissione, 
causa T-14/89, Racc. p. II-1155; sentenza 14 maggio 1998, Enso Espanola c. Commissione, causa 
T-348/94, Racc. p. II-1875; sentenza 8 luglio 1999, Montecatini, C-235192 P, Racc. p. I-4539). 
In ogni caso se si giunge alla conclusione che la principale operazione prevista dall'accordo non 
restringe la concorrenza, è necessario valutare se anche le singole restrizioni dell'accordo sono 
compatibili con l'art. 81 par. 1, per il fatto di essere accessorie all'operazione principale, che non è 
restrittiva. Tra le restrizioni accessorie rientrano tutte le presunte restrizioni della concorrenza 
direttamente collegate e necessarie alla realizzazione di un'operazione principale non restrittiva 
della concorrenza e proporzionata rispetto a quest'ultima. Una restrizione è direttamente collegata 
all'operazione principale se è subordinata alla realizzazione di tale operazione ed 
indissolubilmente legata a quest'ultima (vedi Comunicazione della Commissione contenente linee 
direttrici sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, GU C 101 del 27 aprile 2004, p. 97~-paragrafi 28 e 
segg.; vedi anche sentenza 11 luglio 1985, Remia, causa 42/84, Racc. p. 2545; sentenza 18 
settembre 2001, Métropole Télévision SA, cit.). Secondo la Commissione l'applicazione del 
concetto di restrizione accessoria deve essere distinta dall'applicazione della deroga di cui ali' art. 
81par.3. 
9 Sono infatti escluse dal divieto le intese che hanno effetti minimi sul mercato (c.d. regola de 
minimis). Tale concetto è stato più volte precisato dalla Corte di giustizia (vedi, ex multis, sentenza 
18 febbraio 1971, Sirena, causa 40nO, Racc. p. 69; sentenza 21 gennaio 1999, Bagnasco, cit.), e 
chiarito altresì dalla Commissione della Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore 
che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'art. 81 par. 1 TCE (GU C 
368 del 22 dicembre 2001, p. 13). Per un approfondimento vedi Tesauro G., cit., p. 647, Whish, 
cit., p. 132 e segg. Vedi anche la Comunicazione della Commissione contente linee direttrici 
sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, paragrafi da 24 a 27 (GU C 101del27 aprile 2004, p. 97). 
10 Come è noto, le intese orizzontali sono quelle concluse tra imprese che operano allo stesso 
livello del ciclo produttivo o di distribuzione; le intese concluse tra imprese che operano a livelli 
diversi del ciclo produttivo o di distribuzione sono le c.d. intese verticali. Per un approfondimento 
sulle problematiche relative agli accordi verticali, vedi Whish, cit., p. 583 e segg; Van Bael I, 
Bellis J. F., cit., p. 203 e segg; Goyder J., EU distribution law, Oxford, 2005; Korah V., cit., p. 269 
e segg. Si sottolinea, tuttavia, che mentre la giurisprudenza è unanime nel ritenere che le restrizioni 
orizzontali gravi costituiscano sempre restrizioni per oggetto della concorrenza, lo stesso non può 
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competition che di interbrand competition (dette anche competenza intra-marca e 
inter-marca/1• 
La concreta applicazione dell'art. 81 par. 1, soprattutto ad opera della 
Commissione, è stata oggetto di numerose critiche in passato. Si riteneva, infatti, 
che sovente l'art. 81 par. 1 venisse applicato anche ad accordi che in realtà non 
comportavano alcun pregiudizio alla concorrenza all'interno del mercato 
comune12• 
Alle critiche della dottrina è seguita la risposta della Commissione, che 
ora, seguendo un approccio di tipo economico anziché formalistico, spesso 
conclude per la non applicabilità all'intesa in questione dell'art. 81 par. 113 • 
Nel contesto dell'art. 81 TCE un ruolo sempre più pregnante rivestono, 
poi, le numerose comunicazioni della Commissione che, pur non essendo 
vincolanti, sono uno strumento prezioso di orientamento sia per gli operatori del 
diritto che per i giudici nazionali e le autorità garanti della concorrenza, i quali, a 
seguito delle novità introdotte con il reg. CE n. 1/2003, sono ora chiamati ad 
applicare gli artt. 81 e 82 TCE nella loro interezza. 
Le linee direttrici della Commissione sull'applicazione dell'art. 81 par. 3 
nonché le linee direttrici sulle restrizioni verticali, sugli accordi di cooperazione 
orizzontale e sugli accordi di trasferimento di tecnologia 14 illustrano in modo 
dettagliato le modalità di applicazione dell'art. 81 alle varie tipologie di intese. Le 
prime delineano il quadro analitico di base per l'applicazione dell'art. 81 par. 1 
(nonch.é _ del relativo par. 3), le altre forniscono dettagliate--- indicazioni 
affermarsi con riguardo alle restrizioni verticali gravi. Vi sono casi in cui il giudice comunitario ha 
riconosciuto tali restrizioni così gravi da non richiedere alcuna analisi degli effetti dalle stesse 
prodotti (vedi in proposito sentenza 1 febbraio 1978, Miller c. Commissione, causa 19177, Racc. p. 
131; sentenza 11 gennaio 1990, Sandoz c. Commissione, causa C-277/87, Racc. I-45 sentenza 8 
febbraio 1990, Tipp-Ex c. Commissione, causa C-279/87, Racc. p. 1-261; sentenza 6 luglio 2000, 
Volkswagen c. Commissione, T-62/98, Racc. p. Il-2707); in altri casi, invece, dove le restrizioni 
pregiudicavano il mercato in maniera irrilevante, le stesse non sono state fatte rientrare nel divieto 
di cui all'art. 81 par. 1 (sentenza 7 giugno 1983, Musique Diffusion Française, causa da 100 a 
103/80, Racc. p. 1825; sentenza 28 aprile 1998, lavico, causa C-306/96, Racc. p. 1-1983). 
11 Sul concetto e sulla rilevanza della intrabrand competition e della interbrand competition, vedi 
infra Capitoli 3 e 4. 
12 V., tra gli altri, Bright, EU competition policy: rules, objectives and deregulation, Oxford 
Joumal of Legal Studies 1996, p. 535. 
13 Per un approfondimento in merito, v. Nazzini R., Article 81 EC between time present and time 
past: a normative critique of "restriction of competition" in EU law, Common Market Law 
Review 2006, p. 497. 
14 Per un approfondimento su tali comunicazioni, v. infra capitolo 3. 
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sull'applicazione dell'art. 81 agli specifici accordi analizzati (i.e. accordi verticali, 
intese orizzontali, accordi di trasferimento di tecnologia). Tali linee direttrici, oltre 
a riflettere gli orientamenti della Corte, hanno come obiettivo anche quello di 
illustrare la politica della Commissione riguardante questioni non ancora 
affrontate dalla giurisprudenza. Ciò assume un rilievo fondamentale, soprattutto 
se si considera che a seguito dell'entrata in vigore del reg. CE n. 1/2003, le intese 
di cui all'art. 81 par. 1 - che soddisfano le condizioni di cui all'art. 81 par. 3 - sono 
valide ed applicabili, senza che occorra una previa decisione in tal senso. Da un 
sistema di autorizzazione preventiva, dove il potere di concedere un'esenzione 
individuale ex art. 81 par. 3 spettava esclusivamente alla Commissione (previa 
notifica dell'accordo alla stessa), si è passati ad un regime di eccezione legale15. 
Oggi, infatti, non è più necessaria la previa notifica degli accordi alla 
Commissione e l'applicazione dell'art. 81 par. 3 spetta anche ai giudici nazionali 
ed alle autorità garanti della concorrenza dei singoli Stati membri. 
È evidente, dunque, che diventa di fondamentale importanza per tutti gli 
operatori del diritto individuare se sussistono le condizioni previste dall'art. 81 
par. 3 ai fini dell'esenzione dell'intesa. 
2. Le condizioni per l'esenzione previste dall'art. 81 par. 3 
Prima di procedere con l'analisi delle singole condizioni previste dall'art. 
81 par.· 3 TCE per la concessione di un'esenzione, è opportuno ricordare che la 
valutazione di un accordo a norma dell'art. 81 TCE può richiedere due fasi 
distinte. 
Nella prima fase - esaminata nel paragrafo precedente - si analizza 
l'accordo per valutare se questo pregiudichi il commercio tra Stati membri e se 
abbia oggetto o effetti anticoncorrenziali (art. 81 par. 1). 
Qualora si reputi l'intesa restrittiva della concorrenza all'interno del 
mercato comune, si procede con la seconda fase, che prevede una valutazione 
15 Si noti tuttavia che ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 1/2003, la Commissione per ragioni di 
. interesse pubblico comunitario e d'ufficio può procedere ad una constatazione di inapplicabilità 
dell'art. 81 ad un'intesa specifica o perché le condizioni di cui all'art. 81 par. 1 non sono 
soddisfatte o perché sono soddisfatte tutte le condizioni ex art. 81 par. 3. 
10 
Capitolo 1 
degli eventuali benefici sulla concorrenza prodotti dall'accordo, al fine di stabilire 
se tali effetti positivi superano gli effetti negativi16. Tale valutazione viene 
effettuata prendendo come parametro esclusivamente l'art. 81 par. 3. 
Il par. 3 dell'art. 81 TCE prevede appunto una deroga all'art. 81 par. 1, 
consentendo di dichiarare inapplicabile il divieto di cui al paragrafo 1 ad un'intesa 
determinata ovvero ad una categoria di intese ( c.d. esenzioni individuali o per 
categoria). L'applicazione dell'art. 81 par. 3 è soggetta a quattro condizioni, delle 
quali due sono positive e due negative. Più precisamente: 
I) l'accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la 
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o 
economico; 
II) agli utilizzatori deve essere riservata una congrua parte dell'utile 
che ne deriva: 
ID) la restrizione deve essere indispensabile per raggiungere tali 
obiettivi; 
IV) l'accordo non deve dare alle imprese interessate la possibilità di 
eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di 
cui trattasi. 
Tali condizioni devono considerarsi cumulative17 nonché esaustive. Ciò 
signifiça .che, affinché la deroga sia applicabile, tutte le condizioni devono essere 
soddisfatte ma anche che quando tali condizioni sono soddisfatte, la deroga si 
applica e non può essere subordinata ad altre condizioni 18. 
16 Come è stato più volte ribadito sia dalla Corte che dalla Commissione, gli accordi che 
determinano restrizioni della concorrenza possono produrre effetti favorevoli alla concorrenza 
grazie agli incrementi di efficienza ( v. Comunicazione della Commissione contenente Linee 
direttrici sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, cit, par. 33). 
17 V. in proposito sentenza 8 ottobre 2002, Métropole television SA (M6) c. Commissione, causa T-
185/00, Racc. p. II-3805, par. 86; sentenza 15 luglio 1994, Matra Hachette c. Commissione, causa 
T- 17/93, Racc. p. II-595, par. 85; sentenza 17 gennaio 1984, VBV c. Commissione, cause riunite 
43/82 e 63/82, Racc. p. 19, par. 61. 
18 V. par. 42 della Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici sull'applicazione 
dell'art. 81 par. 3, cit. . 
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L'art. 81 par. 3 si applica sia a singoli accordi che a categorie di accordi, 
così come individuati dai regolamenti di esenzione per categoria19. Per i singoli 
accordi, ai sensi dell'art. 2 del reg. n. 1/2003, l'onere della prova - relativamente 
alle condizioni di cui all'art. 81 par. 3 - incombe sulle imprese che intendono 
avvalersi della deroga. Quando un accordo rientra, invece, nel campo di 
applicazione di un regolamento di esenzione, sulle parti non incombe l'onere di 
cui all'art. 2 sopra citato ma è sufficiente che provino che l'accordo rientra nella 
sfera di applicazione del regolamento di esenzione20• 
Veniamo ora ad analizzare le singole condizioni previste dalla norma. 
2.1 (segue) Gli incrementi di efficienza 
La prima condizione prevista dall'art. 81 par. 3 può sintetizzarsi con 
l'espressione "incrementi di efficienza": per essere esentato un accordo deve 
innanzitutto contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti 
o a promuovere il progresso tecnico o economico. 
Come chiarito dalle Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, la 
disposizione fa esclusivo riferimento ai prodotti ma si applica per analogia anche 
ai servizi21 • 
Gli incrementi di efficienza devono essere valutati solamente da un punto 
di vista oggettivo22; i benefici soggettivi delle parti non hanno dunque alcun 
rilievo~ , 
Il compito più difficile è stabilire quali tipi di incrementi di efficienza 
possono essere presi in considerazione ai sensi dell'art. 81 par. 3. 
Adottando un'interpretazione restrittiva della condizione qui esaminata, si 
dovrebbero considerare solamente gli incrementi di efficienza in termini di costi. 
19 V. infra Capitolo 1, par. 3. 
20 Per un approfondimento in merito, v. Adinolfi A., Daniele L, Nascimbene B., Amadeo S. (a cura 
di), L'applicazione del diritto comunitario della concorrenza - Commentario al reg. CE n. 1/2003 
del Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano, di prossima pubblicazione (2007). 
21 V. par. 48 della Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici sull'applicazione 
dell'art. 81 par. 3, cit. 
22 V. sentenza Consten & Grundig, cit.; decisione Commissione 93/50/CEE, Astra, GU L 20 del 
28 gennaio 1993, p. 23, par. 22; sentenza 23 ottobre 2003, Van den Bergh Foods, causa T-65/98, 
Racc. p. II-4653. 
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Una tale interpretazione, tuttavia, risulterebbe in contrasto con la prassi 
della Commissione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia nonché 
contraria alle Linee direttrici della Commissione dettate per l'art. 81 par. 3 TCE. 
Tali Linee direttrici, dopo aver ribadito che i tipi di incrementi di efficienza sono 
categorie ampie, distinguono tra incrementi di efficienza in termini di costi ed 
incrementi di efficienza in termini qualitativi23• Nella Comunicazione vengono 
riportati alcuni esempi dell'uno e dell'altro tipo. Più precisamente, tra le fonti 
degli incrementi di efficienza in termini di costi vengono annoverati lo sviluppo di 
nuove tecnologie, le sinergie derivanti dall'integrazione di mezzi esistenti, le 
economie di scala, le economie di diversificazione24 nonché una migliore 
pianificazione della produzione. 
Accade spesso, tuttavia, che i principali incrementi di efficienza 
determinati da un accordo non consistano nella riduzione di costi ma in incrementi 
di efficienza di carattere qualitativo. La cooperazione tra imprese, per esempio, 
ingenera spesso incrementi di efficienza di tipo qualitativo; allo stesso modo la 
combinazione di mezzi complementari può comportare, oltre che una riduzione 
dei costi, anche sinergie che portano ad incrementi di tipo qualitativo. 
A titolo esemplificativo, si ricordi che la Commissione e la Corte di 
giustizia hanno ritenuto che miglioramenti in materia di politica industriale, 
cultura, occupazione e ambiente possano essere considerati fattori rilevanti ai fini 
della valutazione degli incrementi di efficienza ai sensi dell'art. 81 par. 325 • 
23 
V. par. 59 e segg. della Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici 
sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, cit. nonché par 42. Anche la dottrina maggioritaria ammette 
che, ai fini della valutazione degli incrementi di efficienza, possano essere presi in considerazione 
anche fattori di tipo non economico (v. Monti, Art. 81 EC and Public Policy, CMLRev 2002, p. 
1057; Wesseling, The draft regulation modernising the competition rules: the Commission is 
married to one idea, ELRev 2001, p. 357; Whish, cit., p. 154; vedi per una diversa opinione, Jones 
& Sufrin, cit., p. 239). 
24 
Le economie di diversificazione si realizzano quanto le imprese ottengono risparmi sui costi 
fabbricando prodotti diversi sulla base degli stessi fattori di produzione. 
25 
In materia di occupazione, nel caso Metro la Corte di giustizia aveva stabilito che l'elaborazione 
di determinati programmi di fornitura rappresentava, quanto alla conservazione dell'occupazione, 
un elemento di stabilità la cui promozione rientra come miglioramento delle condizioni generali di 
produzione nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 81 par. 3 (sentenza 25 ottobre 1977, Metro, 
causa 26n6, Racc. p. 1875, par. 43). Similmente nella decisione Ford, la Commissione aveva 
chiaramente identificato il fattore occupazione come elemento rilevante ai sensi dell'art. 81 par. 3, 
opinione condivisa altresì dal Tribunale di primo grado chiamato a pronunciarsi su tale atto (v. 
sentenza 15 luglio 1994, Matra Hachette, cit., par. 96). In materia di politica sociale, vedi la 
sentenza 29 ottobre 1980, Van Landewyck (FEDETAB), causa 209-215, 218n8, Racc. p. 3125 e la 
successiva sentenza resa nel caso Publishers Association (sentenza 17 gennaio 1995, Publishers 
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È opportuno rilevare, inoltre, che - ai fini dell'applicazione dell'art. 81 par. 
3 TCE - devono essere verificati anche il legame tra l'accordo e gli incrementi di 
efficienza, la probabilità e l'entità di tali incrementi nonché i modi ed i tempi per 
la realizzazione degli stessi26• Come chiarito dalla Commissione nella 
Comunicazione sull'art. 81 par. 3, è necessario che vi sia un nesso causale tra 
l'accordo restrittivo della concorrenza ed i presunti incrementi di efficienza. Il 
legame tra l'accordo e gli incrementi deve essere un legame di tipo diretto27• 
Si evidenzia, dunque, come la prima condizione stabilita dall'art. 81 par. 3 
sia stata generalmente interpretata in senso ampio, estendendo il concetto di 
progresso tecnico ed economico ad una gamma di situazioni diverse, soprattutto al 
fine di adattare tale norma a settori nuovi come le telecomunicazioni, 
l' information technology e le reti di trasporti. 
2.2. (segue) Il vantaggio per gli utilizzatori 
La seconda condizione positiva prevista dall'art. 81 par. 3 richiede che agli 
utilizzatori venga riservata una congrua parte degli incrementi di efficienza 
prodotti dall'accordo restrittivo. 
È oramai assodato che con il termine "utilizzatori'' ci si riferisce a tutti i 
fruitori, diretti o indiretti, dei prodotti o dei servizi oggetto dell'accordo, inclusi 
dunque i produttori che impiegano i prodotti come materia prima ed i distributori 
Association, causa 360/92 P, Racc. p. I-23). Con riferimento alle questioni ambientali, la 
Commissione ritenne che un accordo tra imprese che comportava anche una riduzione dei livelli di 
inquinamento, contribuiva a promuovere il progresso tecnico ai sensi dell'art. 81 par. 3 (v. 
decisione Commissione 94/322/CE, Exxon I Shell, GU L 144 del 9 giugno 1994, p. 20; decisione 
della Commissione 2000/475/CE, European Council of Manufacturers of Domestic Appliances 
(CECED), GU L 187 del 26 luglio 2000, p. 47). 
26 V. par. 51 della Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici sull'applicazione 
dell'art. 81 par. 3, cit. 
27 V. in proposito la decisione della Commissione dell'8 maggio 2001, Glaxo Wellcome, GU L 302 
del 17 novembre 2001, p. 1. La Comunicazione della Commissione riporta poi un esempio di 
legame diretto che concerne proprio gli accordi di trasferimento di tecnologia. Se tale accordo 
permette ai licenziatari di produrre prodotti nuovi o migliori, allora può dirsi esistente un legame 
diretto (v. par. 54 della Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici 
sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, cit.). 
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all'ingrosso, oltre che - ovviamente - i c.d. consumatori finali, cioè i soggetti che 
operano per finalità estranee alla loro attività commerciale o professionale28• 
Il trasferimento degli incrementi di efficienza agli utilizzatori dipende 
generalmente dal livello di concorrenza all'interno del mercato rilevante29. 
Si osservi che, nella prassi della Commissione, non si trova una 
definizione del concetto di "congrua parte", considerato che il concetto di 
congruità è un concetto relativo. Nella Comunicazione sull'art. 81 par. 3, tuttavia, 
la Commissione ha preso posizione in tal senso, chiarendo che il concetto di 
"congrua parte" implica che il trasferimento dei benefici deve almeno 
compensare gli utilizzatori degli effetti negativi, effettivi o potenziali, determinati 
nei loro confronti dalla restrizione della concorrenza30. 
Per quanto concerne, infine, la nozione di incrementi di efficienza, che 
viene in rilievo nella seconda condizione dell'art. 81 par. 3, tale concetto è 
sostanzialmente riconducibile ai contenuti delineati per la prima condizione sopra 
analizzata31 . 
28 V. decisione della Commissione 75/494/CEE Kabel und Metallwerke Neumeyer I Luchaire, in 
GU L 222 del 22 agosto 1975, p. 34; v. anche par. 84 della Comunicazione della Commissione 
contenente Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, cit. 
29 In proposito v. la Comunicazione della Commissione contenente Linee guida sugli accordi 
verticali, cit., par. 136 nonché la Comunicazione della Commissione contenente Linee guida in 
materia di -cooperazione orizzontale, cit., par. 34. Tale concetto viene ripreso anche nella 
Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, 
cit., par. Al paragrafo 90 di tale ultima Comunicazione si precisa che la seconda condizione di cui 
all'art. 81 par. 3 comprende una scala progressiva. Maggiore è la restrizione della concorrenza ai 
sensi dell'art. 81 par. 1, maggiori devono essere gli incrementi di efficienza trasferiti agli 
utilizzatori. 
30 V. par. 85 della Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici sull'applicazione 
dell'art. 81 par. 3, cit. Si osservi poi che, secondo la Commissione, non è necessario che agli 
utilizzatori sia riservata una parte di tutti i singoli incrementi di efficienza individuati in base alla 
prima condizione ma è sufficiente che vengano loro trasferiti benefici tali da compensare gli effetti 
negativi dell'accordo restrittivo (par. 86 Comunicazione Commissione sull'art. 81 par. 3). 
31 In tale senso, v. Goyder, cit., p. 123. Si elencano qui di seguito alcune decisioni della 
Commissione ove viene particolarmente in rilievo la seconda condizioni di cui all'art. 81 par. 3: 
Re VBBB and VBVB Agreement (GU 1982 L 54/36), Vichy (GU 1991 L 75/57, confermata dalla 
sentenza T-19/91, Socièté d'Hygiene Dermatologique de Vichy contro Commissione), Screensport 
I EBU (GU1991 L 63/32), Re VNP and COBELPA (GU 1977 L242/10), Reims II (GU 1999 L 
275/17), CECED (GU 2000 L 187/47). Vedi anche le seguenti sentenze 10 dicembre 1985, SS/, 
cause riunite 240 -242, 261-262 e 268-269/82, Racc. p. 3831, par. 85; sentenza 21 febbraio 1995, 
SPO c. Commissione, causa T-29/92, Racc. p. 11-289, confermata dalla_ Corte con l'ordinanza 25 
marzo 1996, SPO, causa C-137/95 P, Racc. p. 1-1611. 
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2.3. (segue) Il carattere indispensabile delle restrizioni 
La terza condizione dell'art. 81 par. 3 richiede che l'accordo non imponga 
restrizioni che non siano indispensabili per realizzare gli incrementi di efficienza 
determinati dall'accordo stesso. 
Sulla base di questa prima condizione negativa, sia l'accordo restrittivo nel 
suo complesso che le singole restrizioni della concorrenza determinate 
dall'accordo devono essere ragionevolmente necessarie alla realizzazione degli 
incrementi di efficienza. In sostanza, bisogna stabilire se l'accordo restrittivo e le 
singole clausole restrittive premettono di realizzare lattività oggetto del contratto 
in modo più efficiente di quanto sarebbe avvenuto in assenza dell'accordo o della 
restrizione de quo. Non devono esistere, dunque, altre soluzioni economicamente 
praticabili e meno restrittive per realizzare gli incrementi di efficienza. 
Va rilevato, inoltre, che una restrizione può essere indispensabile anche 
solo per un certo periodo di tempo: in tali ipotesi la deroga di cui all'art. 81 par. 3 
si applicherà solo durante detto periodo32. 
In sostanza, la Commissione considera una restrizione indispensabile se la 
sua assenza elimina o riduce sensibilmente gli incrementi di efficienza derivanti 
dall'accordo ovvero se ne rende molto meno probabile la realizzazione. 
La valutazione del carattere indispensabile, che è strettamente collegata al 
principio- di proporzionalità33, è effettuata nel contesto in cui si inserisce l'accordo 
e deve tener conto di elementi quali la struttura del mercato ed i rischi economici 
collegati all'accordo34• 
32 V. sentenza 15 settembre 1998, European Night Services, causa T-374/94, Racc. 1998, p. II-
3141, par. 230. 
33 Daniele L., cit., p. 208; Goyder, cit., p. 124; Hartley, The foundations of European Community 
law, Oxford, p. 148 
34 A tal proposito la Commissione ha chiarito che essa stessa non effettuerà interpretazioni 
riguardo i giudizi economici delle parti ma interverrà solo quando è ragionevole che esistano altre 
alternative. Alle parti spetterà dimostrare che tali alternative sensibilmente meno restrittive della 
concorrenza sarebbero state molto meno efficienti (v. par. 75 della Comunicazione della 
Commissione contenente Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, cit.). Come gia 
evidenziato sia dalla Commissione che dalla Corte di giustizia in passato, la valutazione delle 
soluzioni alternative deve tenere conto dei miglioramenti effettivi o potenziali della concorrenza 
che si otterrebbero eliminando la restrizioni o applicando un'alternativa meno restrittiva (vedi 
sentenza 25 marzo 1981, Cooperatieve Stremsel, causa 61/80, Racc. p. 851; vedi decisione 
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Come chiarito anche dalla Commissione nelle Linee direttrici sull'art. 81 
par. 3, è improbabile che le restrizioni che figurano nella c.d. "lista nera" di un 
regolamento di esenzione per categoria possano essere considerate 
indispensabili35• Parimenti sarà difficile che vengano considerate indispensabili 
clausole che hanno per oggetto una restrizione della concorrenza36, come le 
clausole che garantiscono un'esclusiva territoriale37• Si osservi, tuttavia, che 
determinate clausole di esclusiva contenute in accordi verticali ma anche in 
accordi orizzontali, sono considerate clausole non restrittive della concorrenza, 
così come espressamente previsto dai regolamenti di esenzione per categoria38• 
Queste previsioni rispondono fondamentalmente all'esigenza di contemperare 
l'interesse alla realizzazione di un mercato comune con l'interesse alla tutela degli 
operatori economici. 
2.4. (segue) Il mantenimento delle concorrenza 
Affinché sia soddisfatta la quarta condizione dell'art. 81 par. 3, l'accordo 
non deve dare alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza 
per una parte sostanziale dei prodotti oggetto dell'accordo. 
L'obiettivo dell'art. 81 TCE, infatti, è quello di proteggere il processo 
concorrenziale: la protezione di tale processo viene considerata prioritaria rispetto 
agli incrementi di efficienza che potrebbero essere ingenerati dagli accordi 
restrittivi: 
La Corte di giustizia ha precisato che il concetto di eliminazione della 
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti rilevanti di cui all'art. 81 par. 3 
Commissione 90/38/CEE, Bayo-n-ox, GU L 21 del 26 gennaio 1990, p. 71, decisione 
Commissione 94/922/CE BT/Ses!Astra, GU L 364 del 31 dicembre 1994, p. 1). Più la restrizione è 
grave, più il criterio è applicato in modo rigoroso (vedi in proposito sentenza 28 febbraio 2002, 
Compagnie Générale marittime, causa T-86/95, Racc. p. II-1011, par. da 392 a 395). Vedi anche le 
decisioni della Commissione nel caso Visa Intemational (decisione 2002/914/CE, GU 2002 L 
318117) e nel caso IFPI Simulcasting (GU 2003 L 107/58, par. da 96 a 115). 
35 V. par. 79 della Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici sull'applicazione 
dell'art. 81 par. 3, cit. Per il concetto di "lista nera", v. infra Capitolo 1, paragrafo 3. 
36y . art. 81 par. 1. 
37 V. sentenza Consten & Grundig, cit. 
38 
V. art. 5 reg. n. 2790/99 che ammette clausole di esclusiva territoriale e anche limitazioni delle 
c.d. vendite attive. 
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è un concetto di diritto comunitario autonomo che va riferito specificatamente 
all'art. 81 par. 339. 
L'eliminazione della concorrenza ai sensi dell'art. 81 par. 3 dipende dal 
grado di concorrenza esistente prima dell'accordo e dalla riduzione della 
concorrenza determinata dall'accordo 40. 
Si osservi, inoltre, che anche se le quote di mercato detenute dalle parti 
dell'accordo sono rilevanti, sarà necessario prendere in esame tutte le altre fonti di 
concorrenza, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo41 • È chiaro, dunque, 
che la Commissione dovrà valutare attentamente il mercato rilevante nel singolo 
caso concreto 42• 
Non va sottaciuto, tuttavia, il fatto che in alcuni casi la Commissione non 
ha dato grande peso alla quarta condizione dell'art. 81 par. 3, o perché l'accordo 
non soddisfa va le altre tre condizioni o perché l'accordo veniva ritenuto 
meritevole di esenzione in quanto soddisfava pienamente le altre condizioni 
dettate dalla norma. 
39 V. sentenza 30 settembre 2003, Atlantic Container Line ABC c. Commissione, cause riunite T-
191/98, T-212/98 e T-214/98, Racc. p. 11-3275, par. 330. La Commissione nella sua 
Comunicazione sull'art. 81 par. 3 ricorda che nell'applicare tale concetto è opportuno tener conto 
del rapporto tra l'art. 81 e l'art. 82 TCE. Per giurisprudenza consolidata, l'applicazione dell'art. 81 
par. 3 non pregiudica l'applicazione dell'art. 82 del Trattato e nemmeno l'applicazione delle 
norme in materia di libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali (v. sentenza 16 marzo 
2000, Compagnie maritime belge c. Commissione, cause riunite C-395/96 e C-396/96 P, Racc. p. 
1-1365, par. 130; sentenza 28 febbraio 2002, TACA 35, causa T-395/94, Racc. p. 11-875; vedasi 
anche la sentenza 19 febbraio 2002, Wouters, causa C-309/99, Racc. p. 1-1577. par. 120). 
40 V. sentenza Van Landewyck, cit.; decisione della Commissione 78/921/CEE Re WANO 
Schwarzpulver Gmbh, GU 1978 L 322/26; decisione Commissione 99/242/CE TPS, GU 1999 L 
9016; decisione Commissione 88/330/CEE Bayer I BP Chemicals, GU 1988 L 150/35; decisione 
Commissione 88/87/CEE Enichem/ ICI, GU 1988 L 50/18. 
41 In proposito si segnalano casi in cui la Commissione nonostante le imprese detenessero una 
quota rilevante del mercato, ha ritenuto soddisfatta la quarta condizione di cui all'art. 81 par. 3. Gli 
accordi esentati avevano come obiettivo quello di realizzare importanti progetti nel settore 
tecnologico, settori ove la concorrenza da parte di imprese aventi sede al di fuori del territorio 
dell'Unione era particolarmente forte. Vedasi in proposito la decisione della Commissione 
76/172/CEE Bayer AG e Gist Brocodes NV, GU 1976 L 30/13; decisione della Commissione 
88/88/CEE Olivetti I Canon, GU 1988 L 52/51. 
Tra gli elementi da prendere in considerazione ricordiamo: la capacità dei concorrenti effettivi di 
fare concorrenza alle imprese parti dell'accordo, l'effettivo comportamento sul mercato delle parti, 
il grado di sostituibilità dei prodotti offerti dalle parti nonché le barriere all'ingresso. 
42 Vedi a riguardo la Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante 
(GU del 9 dicembre 1997, C 372/5). Nella causa Kali und Salz AG c. Commissione, la Corte 
annullò la decisione della Commissione in quanto - secondo la Corte - la stessa non avrebbe 
individuato correttamente il mercato dei prodotti (vedi sentenza 14 maggio 1975, Kali Salz, cause 
19 e 20n4, Racc. p. 499). 
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L'importanza di tale ultima condizione non deve comunque essere 
sminuita, in quanto essa riconosce sostanzialmente che la rivalità tra imprese ed il 
processo concorrenziale sono elementi motori fondamentali dell'efficienza 
economica. 
3. I regolamenti di esenzione per categoria 
Posto che il reg. n. 17 /6243 prevedeva la competenza esclusiva della 
Commissione a concedere esenzioni individuali ai sensi dell'art. 81 par. 3, negli 
anni Sessanta alla stessa venne notificato un elevato numero di intese. Fu ben 
presto chiaro che la Commissione non sarebbe stata in grado di analizzare tutti 
quegli accordi, al fine di valutare se sussistevano gli estremi per concedere 
un'esenzione individuale. 
Per tentare di arginare il fenomeno, e nel tentativo di assicurare una 
maggiore certezza del diritto, il Consiglio adottò una serie di regolamenti sulla 
base dell'art. 83 TCE. Come è noto, tale norma al paragrafo 1 prevede che "i 
regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati 
dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento 
europeo". Detti regolamenti e direttive hanno, tra le altre cose, lo scopo di 
"determinare le modalità di applicazione dell'art. 81 par. 3, avendo riguardo alla 
necessità· di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, 
per quanto possibile, il controllo amministrativo" (art. 83 par. 2, lett. b ). 
Il primo regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell'art. 83 par. 2 fu il 
regolamento n. 19/6544, con il quale il Consiglio autorizzava la Commissione ad 
43 Reg. n. 17/62/CEE del Consiglio, GU 13 del 21 febbraio 1962, p. 204. Come è noto, il reg. n. 
17 /62 è stato il primo regolamento di applicazione degli artt. 81 e 82 TCE. Tale regolamento, in 
vigore fino al 1 maggio 2004, aveva riservato alla Commissione un ruolo primario. Tra le varie 
attribuzioni della Commissione, vi era quella di concedere in via esclusiva esenzioni individuali ai 
sensi-dell'art. 81 par. 3 (vedi art. 9 reg. n. 17 /62). 
44 Reg. n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'art. 85 (ora 
81) par. 3 del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, in GU 36 del 6 marzo 1965, p. 




adottare regolamenti di esenzione per categoria per determinati tipi di accordi 
verticali e di licenza 45. 
È curioso ricordare che avverso tale regolamento il Governo italiano aveva 
proposto ricorso di annullamento, per presunta violazione degli artt. 2, 3, 81, 82, 
83 TCE46. Secondo il Governo italiano, l'adozione del regolamento da parte del 
Consiglio costituiva uno sviamento di potere, poiché supponeva vietati ipso jure 
in forza dell'art. 81 par. 1 gli accordi delle categorie esentate. La Corte, tuttavia, 
non accolse il ricorso presentato dall'Italia, chiarendo che il regolamento 
impugnato non poteva modificare il presupposto per la constatazione dei requisiti 
occorrenti per l'applicazione del divieto di cui all'art. 81 par. 1. La possibilità 
prevista dal par. 3 di concedere il beneficio dell'esenzione a categorie di accordi 
non implica che un accordo determinato appartenente ad una di queste categorie 
abbia necessariamente i presupposti per ricadere nella previsione di cui ali' art. 81 
par. 1. La concessione di un'esenzione per categoria non può pregiudicare, 
nemmeno implicitamente, un accordo individualmente considerato. La Corte 
precisò, poi, che il regolamento n. 19/65 "si limita a fissare un ambito per 
l'azione della Commissione, pur lasciando a questa il compito di precisare le 
condizioni che un accordo deve soddisfare per fruire dell'esenzione per 
categoria"41• 
Ai sensi dell'art. 1 del reg. n. 19/65/CEE, così come modificato dal reg. n. 
12151199948, la Commissione può dichiarare - mediante regolamento - che l'art. 
81 par .. 1 _non si applica alle seguenti categorie di accordi: 
a) accordi conclusi tra due o più imprese operanti ad un livello 
differente della catena di produzione o di distribuzione e che si 
45 È lo stesso TCE che all'art. 202 prevede la possibilità che il Consiglio deleghi alla Commissione 
la competenza ad emanare regolamenti di attuazione. 
Prima dell'adozione del reg. n. 19/65, la Commissione aveva manifestato l'intenzione di adottare 
essa stessa regolamenti di esenzione, ritenendo di averne la competenza in virtù del combinato 
disposto degli artt. 81 par. 3 TCE e art. 9 par. 1 del reg. n. 17 /62, questo ultimo interpretato in via 
analogica. La dottrina maggioritaria tuttavia non condivideva tale interpretazione, ritenendo 
necessaria piuttosto l'adozione di un regolamento da parte del Consiglio ai sensi dell'art. 83 TCE. 
La Commissione, allora, si limitò a presentare al Consiglio un progetto di regolamento che le 
attribuisse il potere di adottare regolamenti di esenzione per categoria. 
46 Sentenza 13 luglio 1966, Italia c. Commissione e Consiglio, causa 32/65, Racc. p. 563 
47 V. sentenza 13 luglio 1966, Italia c. Commissione, cit. 
48 Reg. CE n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, in GU L 148 del 15 giugno 1999, p. 1 
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riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, 
vendere o rivendere alcuni beni o servizi; 
b) accordi ai quali partecipano solamente due imprese e che 
comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisizione o 
all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in 
particolare brevetti, modelli di utilità e marchi - o a i diritti 
derivanti da contratti di cessione o di concessione di 
procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative 
all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali. 
Più precisamente, i regolamenti della Commissione devono comprendere 
una definizione delle categorie di accordi ai quali si applicano e precisare, in 
particolare, le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi ( c.d. 
black list) nonché le altre condizioni che devono essere soddisfatte. 
I regolamenti di esenzione per categoria sono adottati per una durata 
limitata, così come stabilito dall'art. 2 del reg. n. 19/6549 . All'approssimarsi del 
termine di scadenza, così come in ogni caso in cui la Commissione intenda 
adottare un nuovo regolamento, la Commissione stessa ne pubblica il progetto, 
invitando le parti interessate a comunicarle osservazioni entro un termine 
stabilito50• Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un 
regolamento, la Commissione dovrà comunque consultare il comitato consultivo 
in materia di intese e posizioni dominanti51 • Eventuali irregolarità nella procedura 
potrebbero pregiudicare la validità degli atti successivamente adottati dalla 
Commissione52• 
49 Detta durata è di norma stabilita in dieci anni. La limitazione di carattere temporale è un 
elemento comune a tutti i regolamenti di esenzione. Si noti che non è espressamente prevista la 
possibilità di rinnovo; in pratica, la Commissione ha sempre adottato nuovi regolamenti al posto di 
~uelli scaduti o in scadenza. 
V. art. 5 reg. n. 19/65/CEE, cit. 
51 V. art. 6 reg. n. 19/65/CEE, cit. Queste previsioni, che indubbiamente rallentano l'adozione dei 
regolamenti, consentono di trovare soluzioni più ponderate e maggiormente condivise. Il reg. n. 
1215/99 ha introdotto una modifica sul punto, prevedendo che la prima consultazione del Comitato 
sia effettuata solo se c'è una richiesta da parte di uno Stato membro, quando si tratta di 
regolamenti relativi a reti parallele di accordi (cfr, ad es., art. Ibis e art. 6 reg. n. 19/65). 
52 V. Tosato G. L., Bellodi L., Il nuovo diritto europeo della concorrenza -Aspetti procedurali, 
Milano, 2004, p. 198 
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Oltre al reg. n. 19/65/CEE, che attribuisce alla Commissione il potere di 
emanare regolamenti di esenzione per accordi verticali nonché per accordi 
bilaterali di licenza di diritti di proprietà intellettuale, il Consiglio ha adottato altri 
regolamenti di primo grado in diversi settori, cui sono seguiti - tranne che in due 
casi in materia di trasporti - i regolamenti di esecuzione della Commissione53. 
I regolamenti di esenzione per categoria adottati anteriormente all'anno 
1999 - anno in cui sono stati adottati il reg. CE n. 1215/9954 nonché il 
regolamento di riforma della disciplina degli accordi verticali55 - presentavano 
numerosi tratti comuni. 
In primo luogo, i regolamenti di esenzione delineavano le caratteristiche 
degli accordi esentabili nonché i vantaggi ex art. 81 par. 3 che ne giustificavano 
una presunzione di legalità, al fine di non ricadere nel divieto di cui all'art. 81 par. 
1 TCE. 
53 Si tratta, più precisamente, dei seguenti regolamenti: a) reg. n. 2821171/CEE del Consiglio del 
20 dicembre 1971 (GU L 285 del 29 dicembre 1971, p. 46) che autorizzava la Commissione ad 
emanare regolamenti di esenzione per gli accordi di specializzazione, di ricerca e sviluppo nonché 
per i c.d. accordi di standardizzazione; sulla base di tale atto la Commissione ha adottato - da 
ultimo - i regolamenti n. 2658/2000 relativo ad accordi di specializzazione e n. 2659/2000 relativo 
ad accordi in materia di ricerca e sviluppo (cfr. rispettivamente GU L 304 del 5 dicembre 2000 p. 3 
e GU L 304 del 5 dicembre 2000, p. 7); b) reg. n. 1071/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 (GU L 
175 del 23 luglio 1968, p. 1) che prevede direttamente esenzioni per accordi relativi al settore dei 
trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili; c) reg. n. 4056/86 del Consiglio del 22 dicembre 
1986 (GU L 117 del 5 maggio 1988, p. 34), che prevede direttamente esenzioni per accordi relativi 
a trasporti marittimi internazionali; d) reg. n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 (GU L 
37 4 del 31 dicembre 1987, p. 9), in materia di trasporti aerei, cui è seguito il regolamento della 
Commissione n. 1617/93 del 25 giugno 1993 (GU L 155 del 26 giugno 1993, p. 18-) e da ultimo il 
reg. n. 1459/2006 del 28 settembre 2006 (in GU L 272 del 3 ottobre 2006, p. 3); e) reg. n. 1534/91 
del Consiglio del 31 maggio 1991 (GU L 143 del 7 giugno 1991, p. 1) relativo al settore 
assicurativo; l'ultimo regolamento adottato dalla Commissione è il reg. n. 358/2000 della 
Commissione del 27 febbraio 2003 (GU L 53 del 28 febbraio 2003, p. 8).; t) reg. n. 479/92 del 
Consiglio del 25 febbraio 1992 (GU L 55 del 29 febbraio 1992, p. 3), relativo agli accordi tra 
compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), cui ha fatto seguito il reg. n. 823/2000 della 
Commissione del 19 aprile 2000 (GU L 100 del 20 aprile 2000, p. 24). 
Il reg. n. 479/92 ed il reg. n. 3976/87 si contraddistinguono dagli altri regolamenti per una durata 
più breve e per il fatto di riconoscere alla Commissione il potere di raccomandazione in caso di 
inosservanza delle condizioni imposte (vedi art. 6 reg. n. 472/92 e art. 7 reg. n. 1376/87). 
54 Reg. n. 1215/99 del Consiglio del 10 giugno 1999 (GU L 148 del 15 giugno 1999, p. 1). Tale 
regolamento, adottato alcuni mesi prima del reg. n. 2790/99, ha modificato il reg. n. 19/65 alla luce 
delle osservazioni raccolte a seguito della pubblicazione nel 1997 del Libro verde sulle restrizioni 
verticali nella politica di concorrenza comunitaria, pubblicazione che ha anticipato la riforma della 
disciplina in materia di accordi verticali. Vedasi in proposito anche la Relazione della 
Commissione sulla politica di concorrenza per l'anno 1998 (pagg. 21/22). 
55 Si tratta del reg. n. 2790/99 della Commissione del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione 
dell'art. 81 par. 3 TCE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29 
dicembre 1999, p. 21). 
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Ogni regolamento conteneva sia un elenco delle clausole contrattuali che 
avrebbero beneficiato dell'esenzione per categoria ( c.d. lista bianca o white list) 
sia un elenco di clausole che comportavano lesclusione dal beneficio ( c.d. lista 
nera o black list). Se le parti inserivano nell'accordo una clausola diversa da 
quelle previste nei due elenchi sopra menzionati, al fine di evitare l'irrogazione di 
sanzioni, alle stesse non restava altro che notificare l'accordo alla Commissione 
richiedendo un'esenzione individuale. Alcuni regolamenti di esenzione56 
prevedevano poi la c.d. procedura di opposizione: se gli accordi che non 
rispondevano a tut~e le condizioni previste da tali regolamenti venivano notificati 
alla Commissione e se la stessa non si opponeva nel termine di sei mesi, l'accordo 
si considerava esentato sulla base del regolamento. 
Tenuto conto delle critiche mosse nei confronti del sistema, che veniva 
considerato eccessivamente rigido ed inefficace, nonché di ostacolo 
all'innovazione nelle relazioni contrattuali, la Commissione, a partire dal reg. CE 
n. 2790/99 in materia di accordi verticali, ha dunque modificato, in modo 
sostanziale, la struttura dei regolamenti di esenzione. Questo cambiamento riflette, 
in buona sostanza, un approccio meno formalistico e più attento all'analisi del 
contesto economico nel quale gli accordi si inseriscono57• 
I nuovi regolamenti di esenzione prevedono ora l' esentabilità per gli 
accordi disciplinati, a condizione che la quota di mercato detenuta da una parte o 
da entrambe -le parti non sia superiore ad una determinata percentuale58• 
lndipeIJ.d~ntemente dalla quota di mercato detenuta dalle imprese interessate, gli 
accordi non sono esentabili qualora contengano le restrizioni elencate negli 
articoli rubricati "restrizioni fondamentali", note anche come hard-core 
restrictions. Tali restrizioni, come clausole che prevedono l'imposizione di prezzi 
di rivendita minimi o fissi e talune forme di protezione territoriale, sono 
individuate, infatti, come oggettivamente anticoncorrenziali sia nella prassi della 
Commissione che nella giurisprudenza della Corte di giustizia. 
56 V. per esempio il reg. n. 240/96 della Commissione in materia di accordi di trasferimento di 
tecnologia (ora sostituito dal reg. n. 772/2004) ed il reg. n. 823/2000 relativo agli accordi di 
consorzio marittimo (l'art. 7 di tale regolamento, che prevedeva la procedura di opposizione, è 
stato abrogato; vedi reg. 463/2004 della Commissione del 12 marzo 2004, GU L 77 del 13 marzo 
2004, p. 23). 
57 V. Tesauro G., cit., p. 670. 
58 V. infra Capitolo 3. 
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Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Commissione di revocare il 
beneficio dell'esenzione per categoria nel caso in cui gli accordi, sebbene 
rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, producano effetti 
gravemente distorsivi della concorrenza. Tale potere - che in precedenza- era 
riservato alla Commissione e veniva espressamente previsto nei singoli 
regolamenti di esenzione - viene oggi accordato anche alle autorità garanti 
nazionali (ma non ai giudici nazionali) ed è previsto in via generale dall'art. 29 
del reg. n. 1/2003 per tutti i regolamenti di esenzione adottati dalla 
Commissione59. 
Un noto caso di revoca è rappresentato dalla decisione della Commissione 
Langnese/Iglo GmbH6°. In tale circostanza, la Commissione, chiamata ad 
esaminare un caso di accordi di fornitura di gelati, aveva revocato il beneficio 
dell'applicazione del reg. n. 1984/83, regolamento allora vigente per gli accordi di 
acquisto esclusivo. 
Si osservi, comunque, che la revoca non può avere effetti retroattivi, per 
cui l'intesa beneficia dell'esenzione finché la Commissione non interviene con un 
provvedimento specifico61 • 
In generale, i regolamenti di esenzione non possono essere interpretati 
estensivamente bensì devono essere interpretati in modo restrittivo, così come 
chiarito anche dalla Corte nella sentenza Delimitis62• È chiaro, dunque, che i 
criteri per l'interpretazione dei regolamenti di esenzione si discostano 
sensibi~~ente da quelli adottati per l'interpretazione dell'art. 81 par. t 
In linea di principio, gli accordi che ricadono nell'ambito di applicazione 
di un regolamento di esenzione per categoria sono automaticamente esentabili e 
59 Gobbato S, Art. 29, in Adinolfi A., Daniele L, Nascimbene B., Amadeo S. (a cura di), 
L'applicazione del diritto comunitario della concorrenza - Commentario al reg. CE n. 112.003 del 
Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano, di prossima pubblicazione (2007);; Tosato & Bellodi, 
cit., p. 218 
60 Decisione della Commissione 93/406/CEE del 23 dicembre 1992, Langnese I Iglo GmbH, GU L 
183 del 26 luglio 1993, p. 19. 
61 V. sentenza 1 ottobre 1998, Langnese I Iglo GmbH, causa C-279/95, Racc. p. 1-3609; in tale 
vertenza la Corte stabilì che l'esenzione per categoria non può essere revocata relativamente ad 
accordi futuri, in quanto si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento dell'impresa 
interessata, rispetto ad altri soggetti che resterebbero liberi di concludere accordi dello stesso tipo 
di quelli vietati. Sulla non retroattività della revoca vedi Frignani A., W aelbroeck M., Disciplina 
della concorrenza nella CE, Torino, 1996. 
62 V. sentenza 28 febbraio 1991, Delimitis, causa C-234/89, Racc. p. 1-935, par. 38-42 .. 
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non violano il divieto di cui all'art. 81 par. 163• Parimenti, se un accordo non 
soddisfa tutti i requisiti stabiliti da un regolamento di esenzione, allora detto 
regolamento non trova applicazione64• Non bisogna dimenticare, tuttavia, che vi 
sono clausole che seppur non coperte dal regolamento di esenzione, non 
impediscono lapplicazione di tale regolamento alle restanti clausole dell'accordo, 
come accade per le ipotesi previste dall'art. 5 del reg. CE 2790/99 e dall'art. 5 del 
reg. CE n. 772/2004 (c.d. restrizioni escluse). 
Si osservi, infine, che con lentrata in vigore del reg. n. 1/2003, è mutata 
anche la funzione dei regolamenti di esenzione. Posto che essi non sono più 
strumento volto a disincentivare le notifiche degli accordi alla Commissione, gli 
stessi rappresentano oggi uno strumento volto a garantire l'uniforme applicazione 
dell'art. 81 par. 365, fungendo da elemento di orientamento per i giudici nazionali 
e le autorità garanti66 . I regolamenti di esenzione, infatti, vista la loro natura che 
ne comporta la diretta applicabilità _in tutti gli Stati membri, sono strumenti che 
possono fornire indicazioni puntuali, al fine dell'individuazione degli accordi 
ritenuti meritevoli di esenzione ex art. 81 par. 3. 
Vi è di più. Antecedentemente al 1 ° maggio 2004, le intese che non 
rientravano nell'ambito di un regolamento di esenzione dovevano essere notificate 
alla Commissione; i regolamenti di esenzione generalizzavano, dunque, gli effetti 
di una decisione di esenzione individuale, rendendola applicabile ad una categoria 
di intese67• Con l'eliminazione della procedura di notificazione degli accordi e la 
63 Questo principio era stato chiarito dalla Corte già all'inizio degli anni Settanta (vedi sentenza 6 
maggio 1971, Cadillon, causa 1171, Racc. p. 351). Il reg. n. 240/96, relativo ad accordi di 
trasferimento di tecnologia, ha poi - in un certo senso - codificato tale principio riconoscendo nel 
27° considerando che "gli accordi che rispondono alle condizioni degli artt. 1 e 2 non hanno per 
oggetto o per effetto di restringere la concorrenza in nessun altro modo non sono più soggetti a 
notifica". 
64 Si segnalano qui di seguito alcuni esempi di decisioni dove la Commissione ha riconosciuto non 
applicabile i regolamenti di esenzione invocati dalle parti: decisione della Commissione 
80/1334/CEE Vetro greggio in Italia, in GU L 383 del 31 dicembre 1980, p. 26; decisione della 
Commissione 87/123/CEE, Boussois I Interpane, in GU L 50 del 19 febbraio 1987, p. 30; 
decisione della Commissione 85/618/CEE, Siemens I Fanuc, in GU L 376 del 31 dicembre 1985, 
p. 29; decisione della Commissione 90/186/CEE, Moosehead I Whitbread, in GU L 100 del 20 
aprile 1990, p. 32. 
65 Tosato & Bellodi, cit., p. 219. Il rischio principale del nuovo sistema è infatti quello di 
un'applicazione diversificata delle regole di concorrenza e soprattutto dell'art. 81 par. 3 (cfr. 
Kingston S, A new division of responsibilities in the proposed regulation to modemise the rules 
implementing Articles 81and82 EC? A warning call, ECLR 2001, p. 340. 
66 Tosato & Bellodi, cit., p. 194 
~ . 
Tesauro G., cit., p. 667 
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conseguente introduzione di un sistema di "eccezione legale" ad opera del reg. n. 
1/2003, lo strumento del regolamento di esenzione ha assunto ora funzione 
semplicemente "dichiarativa"68 • 
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norme antitrust. - 2. La prima presa di posizione della Commissione sugli accordi di 
licenza di brevetto: il c.d. Christmas Message del 1962. - 3. Il caso Consten & Grundig. -
4. La politica della Commissione nel corso degli anni '70. - 5. La liceità condizionata dei 
contratti di licenza: il caso Nunegsser e la questione dell'esclusiva territoriale. - 6. 
L'applicazione dei principi enunciati nel caso Nungesser ai diversi diritti di privativa. - 7. Il 
primo regolamento di esenzione per gli accordi di licenza di brevetto: il reg. n. 
2349/84/CEE. - 8. Le restrizioni alla concorrenza diverse dalle clausole di esclusiva 
territoriale: il caso Windsurfing. - 9. Il primo regolamento di esenzione per accordi di 
licenza di know-how: il reg. n. 556/89/CEE. - 10. Il passaggio ad un unico regolamento di 
esenzione per gli accordi di licenza di brevetto e know-how: il reg. CE n. 240/96 sugli 
accordi di trasferimento di tecnologia. 
1. La natura dei diritti di proprietà intellettuale ed il loro rapporto con le 
norme antitrust. 
L'applicazione della normativa comunitaria antitrust ai diritti di proprietà 
intellettuale, ed in particolare agli accordi di licenza di tali diritti, è stata ed è 
oggetto di attenzione sia da parte delle istituzioni comunitarie che da parte della 
dottrina, stante le complesse problematiche che tale applicazione può ingenerare. 
Con l'espressione proprietà intellettuale ci si riferisce a quell'insieme di 
diritti attribuiti su base territoriale da un particolare ordinamento all'autore 
dell'opera dell'ingegno o della creazione intellettuale 1• Tra i diritti riconosciuti al 
titolare del diritto di proprietà intellettuale si identificano sia diritti di natura 
personale che diritti di natura patrimoniale2• 
1 Come è noto, il termine proprietà intellettuale abbraccia sia i diritti di proprietà industriale e 
commerciale, quali il brevetto, il marchio, i modelli, i disegni ornamentali ed i diritti di 
costituzione di specie vegetali, che i diritti di proprietà letteraria ed artistica, tra cui il diritto 
d'autore. 
2 Per un approfondimento in merito vedasi Barnard C., The substantive. law of the EU - The four 
freedoms, New York, 2004, p. 156; Anderson M., Technology transfer law - Practice and 
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I diritti di proprietà intellettuale si caratterizzano per il fatto di conferire 
un'esclusiva di tipo territoriale: il titolare può dunque esercitare i suoi diritti 
esclusivi, in ordine alla produzione ed alla commercializzazione dei beni 
individuati dal diritto di privativa, entro i limiti territoriali dell'ordinamento che 
gli riconosce tale diritto. 
Il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale avviene 
sostanzialmente su base nazionale. Il Trattato CE, infatti, lascia impregiudicato il 
regime di proprietà esistente negli Stati membri (art. 295 TCE). Le istituzioni 
comunitarie sono tuttavia intervenute, negli ultimi anni, promuovendo interventi 
settoriali di armonizzazione e di unificazione in materia di proprietà intellettuale. 
La base giuridica dei regolamenti e delle direttive comunitarie adottati in tale 
settore è costituita dagli artt. 95 e 308 TCE3. 
Il conferimento di un'esclusiva di tipo territoriale, nel senso sopra chiarito, 
comporta di per sé un pregiudizio alla libera circolazione delle merci e dei servizi 
nonché alla libera concorrenza 4• Il principio di territorialità cui sono improntati i 
diritti di proprietà intellettuale, infatti, è un principio difficilmente conciliabile con 
precedents, Londra, 2003; Craig P., De Burca G., EU law - Text, cases and materials, Oxford, 
2003; Tritton, cit. 
3 Tra gli interventi di armonizzazione di segnalano reg. CE n. 90/94 del Consiglio del 20 dicembre 
1993, istitutivo del marchio comunitario, in GU L 11 p. 1, ed il relativo reg. di esecuzione CE n. 
2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, in GU L 303 del 15 dicembre 1995, p. 1 
nonché il successivo reg. CE n. 422/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004, in GU L 70 del 9 
marzo 2004, p. 7; reg. CE n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali, in GU L 227 del 1 settembre 1994, p. 1; reg. CE n. 6/2002 del 
Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in GU L 3 del 5 gennaio 2002, p. 
1; direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni 
in materia di marchi d'impresa, in GU L 40 dell'll febbraio 1989, p. 1; direttiva 93/98/CE del 
Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto 
d'autore e di alcuni diritti connessi, in GU L 290 del 24 movembre 1993, p. 9; dir. 98/44/CE del 
Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in GU L 
213 del 30 luglio 1998, p. 13; dir. 98nl/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, in GU L 289, del 28 ottobre p. 28. Per un 
approfondimento sulla European Patent Convention, v. infra capitolo 3. 
Resta inteso che la competenza degli ordinamenti nazionali sussiste, comunque, per quanto 
concerne le condizioni costitutive dei diritti di privativa e l'individuazione degli strumenti posti a 
tutela di tali diritti (v. Amadeo S., Art. 30 TCE, in Tizzano A. (a cura di), Trattati dell'Unione 
europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p. 304; sentenza 14 settembre 1982, Keurkoop; 
sentenza 5 ottobre 1988, CICRA, par. 10; sentenza 30 novembre 1993, Deutsche Renault, causa C-
317/91, in Racc. p. I-6227, par. 31). V. anche Cornish & Llewelynn, Intellectual property: patents, 
copyright, trade mark and allied rights, Londra, 2003, p.22 e segg. 
4 Amadeo S., cit., p. 303; Migliazza M., Art. 30 TCE, in Pocar F. (a cura di), Commentario breve 
ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea, Padova, 2001, p. 171. 
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l'idea di mercato comune5. Una normativa che concede al titolare del diritto di 
privativa il potere di impedire la circolazione dei beni cui il diritto inerisce si pone 
sostanzialmente in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla norme in materia di 
libera circolazione delle merci e dei sevizi nonché con le norme in materia di 
libera concorrenza, che è appunto qi:iello di realizzare un mercato comune6. 
In realtà, tuttavia, le norme in materia di proprietà intellettuale e le norme 
antitrust (così come le norme in materia di libera. circolazione delle merci e dei 
servizi) solo apparentemente si pongono in contrasto tra di loro 7• 
Effettuando un'analisi ex post, i diritti di privativa possono infatti risultare 
anticoncorrenziali, in quanto impediscono a soggetti terzi di sfruttare il diritto 
senza il consenso del titolare dello stesso, comportando dunque evidenti effetti 
negativi sul piano della concorrenza intracomunitaria8. D'altro canto, effettuando 
un'analisi ex ante, i diritti di privativa risultano di per sé favorevoli alla 
concorrenza in quanto, garantendo al loro titolare diritti esclusivi, incoraggiano le 
imprese ad investire nello sviluppo e nel miglioramento di nuovi prodotti e 
processi, favorendo in questo modo la c.d. concorrenza dinamica9• 
Non si può sostenere, dunque, che vi sia un conflitto intrinseco tra diritti di 
proprietà di beni immateriali e regole di concorrenza comunitarie. Come chiarito 
anche dalla Commissione nelle Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 agli 
accordi di trasferimento di tecnologia10, sia la legislazione in materia di proprietà 
5 Tesauro G., cit., p. 178; cfr. anche Tavassi & Scuffi, cit., p. 91 e segg.; Faull & Nikpay, cit., p. 
578. -
6 Per cercare di risolvere questo potenziale contrasto, negli anni '70 la Corte di giustizia elaborò la 
dottrina dell'esaurimento comunitario, per cui una volta che il titolare del diritto di privativa 
immette in commercio nello SEE il prodotto che incorpora tale diritto, ovvero tale immissione 
avviene con il suo consenso, il diritto di privativa si considera esaurito. Per un approfondimento 
sulla questione dell'esaurimento comunitario, v. Hays T., Parallel importation under European 
Union Law, Londra, 2004, Keeling, cit., 2004, p. 115 e segg; Comish, cit., p. 41, Oliver, Free 
movement of goods in EC, Oxford, 2002. 
7 V. Frignani & Waelbroeck, cit., p. 708; Tavassi & Scuffi, cit., p. 91; Ullrich H., The interaction 
between competition law and intellectual property law: an overview, www.iue.it, (di prossima 
pubblicazione in Ehlerman & Atanasiu (eds.), European Competition Law Annual 2005, Oxford). 
Vedasi inoltre la Comunicazione della Commissione in GU C 101del27 aprile 2004, p. 2, par. 7. 
8 Questo tipo di ragionamento era stato proposto dalla corrente tedesca dei c.d. "ordo-liberal" dopo 
la Seconda Guerra mondiale. Il pensiero di tali economisti, che individuavano in ogni limitazione 
di condotta una restrizione alla concorrenza, influenzò il pensiero della Commissione negli anni 
'70. 
9 Sull'individuazione di un'analisi ex post e di un'analisi ex ante, cfr. Korah V, An introductory 
guide, cit., p. 291; Korah V., Intellectual property rights and the EC Competition rules, Oxford, 
2006, p. 1/2. 
10 V. Comunicazione della Commissione del 27 aprile 2004, cit., 
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intellettuale sia le regole di concorrenza perseguono in effetti un'analoga finalità, 
che è quella di accrescere il benessere dei consumatori e favorire l'allocazione 
efficiente delle risorse 11 • Posto che i diritti di proprietà di beni immateriali 
favoriscono la concorrenza dinamica, incoraggiando le imprese ad investire, e che 
la concorrenza ha anch'essa l'effetto di incentivare le imprese ad investire ed 
innovare, è evidente che entrambi sono necessari per favorire l'innovazione e la 
competitività 12• 
Per la definizione dei rapporti tra norme antitrust e norme sulla proprietà 
intellettuale sarà dunque necessario ricercare un equilibrio tra la tutela dei diritti 
sui beni immateriali e libera concorrenza 13• Parte della dottrina osserva, tuttavia, 
che i diritti di proprietà intellettuale presentano caratteristiche che li differenziano 
dagli altri diritti di proprietà, tra cui - per esempio - una durata limitata (come è 
per i brevetti ed il diritto d'autore) e la mancanza di protezione nel caso di 
contemporanea creazione da parte di più soggetti (come nel caso del diritto 
d'autore e del know-how). Tali caratteristiche contribuirebbero già di per sé ad 
individuare il giusto equilibrio con le norme in materia di concorrenza, dal 
momento che le norme a tutela dei diritti di privativa non garantirebbero una 
"iperprotezione" di tali diritti 14• 
Non si dimentichi, poi, che sovente l'ottenimento dei diritti di privativa di 
beni immateriali richiede ingenti investimenti e comporta anche un certo grado di 
rischio. Al fine di incentivare la concorrenza sul mercato e l'innovazione, bisogna 
evitare~ :rertanto, di imporre agli operatori del mercato indebite ed irragionevoli 
limitazioni allo sfruttamento dei diritti di privativa aventi valore commerciale. 
Quando si analizza un accordo alla luce dell'art. 81 TCE è indispensabile tenere 
conto anche dell'investimento effettuato dagli operatori15• 
In generale, la concessione di licenze è di per sé favorevole alla 
concorrenza, in quanto promuove la diffusione della tecnologia e l'innovazione. 
11 V. Comunicazione Commissione cit., par. 7 
12 V. in proposito Tritton, cit., p. 573 e Jones & Sufrin, cit., p. 692. 
13 V. Peepkorn L., IP licences and competition rules: striking the right balance, World 
Competition, 2003, p. 527 /528. 
14 V. Peepkorn L., cit., p. 528. 
15 Tale valutazione può essere effettuata anche grazie al fatto che l'art. 81 TCE è una norma 
relativamente flessibile, che consente di considerare e ponderare tutti gli aspetti della concessione 
di una licenza. 
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Anche accordi di licenza che determinano restrizioni alla concorrenza (soprattutto 
quando sono previste restrizioni di tipo territoriale) possono di fatto determinare 
incrementi di efficienza ai sensi dell'art. 81 par. 3 TCE. È evidente, dunque, che 
la maggioranza degli accordi di licenza risulterà pertanto compatibile con l'art. 81 
TCE. 
Questa, tuttavia, non è che la conclusione di un lungo percorso. Come 
vedremo, infatti, l'approccio della Commissione e della Corte di giustizia è 
sostanzialmente mutato nel corso degli anni. Per quanto concerne in particolare gli 
accordi di licenza di brevetto, si è passati dalla posizione di apertura quasi totale 
degli anni '60 ad una situazione in cui detti accordi venivano visti con sfavore ed 
in cui non vi erano ancora regolamenti di esenzione per categoria. All'inizio degli 
anni '80, poi, la Commissione pubblicò il primo regolamento di esenzione sugli 
accordi di licenza di brevetto, cui seguirono - come vedremo - altri regolamenti, 
fino ad arrivare al reg. CE n. 772/2004, il quale si basa appunto sul presupposto 
che gli accordi in questione sostanzialmente producono effetti favorevoli per la 
concorrenza. 
2. La prima presa di posizione della Commissione sugli agli accordi di licenza 
di brevetto: il c.d. Christmas Message del 1962. 
La prima tappa del percorso intrapreso dalla Commissione relativamente 
all'applicazione dell'art. 81 TCE agli accordi di licenza viene individuata nella 
Comunicazione della Commissione del 24 dicembre 1962, relativa ai contratti di 
licenza di brevetto (c.d. Christmas Message)16. 
La Comunicazione della Commissione intervenne alcune settimane prima 
del termine fissato dal reg. n. 17 /62 per la notifica degli accordi bilaterali 17. Tra 
gli accordi notificati alla Commissione vi erano sia contratti di distribuzione 
esclusiva che contratti di licenza di brevetto e di altri diritti di privativa, contratti 
questi ultimi che per la natura stessa dei diritti in questione pongono 
problematiche più complesse rispetto agli accordi di distribuzione. Nel concedere 
16 GU n. L 139 del 24 dicembre 1962, p. 2922. 
17 V. reg. n. 17 /62, cit. 
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una licenza, infatti, il licenziante è costretto ad imporre al licenziatario una serie 
di obblighi e di limitazioni, considerato appunto che il diritto non viene ceduto 
bensì solamente concesso in licenza. La Commissione dovette pertanto cercare di 
distinguere tra clausole che costituiscono il mero esercizio del diritto del 
licenziante e clausole che, invece, comportano restrizioni non giustificate alla 
concorrenza e che interferiscono negativamente con il principio della libera 
circolazione delle merci all'interno del mercato comune18• 
Nella prima sezione della Comunicazione sopra menzionata, la 
Commissione stilò un elenco di clausole che non soggiacevano al divieto di cui 
all'art. 81, par. 1 TCE; tra tali clausole comparivano le limitazioni imposte al 
licenziatario relativamente allo sfruttamento nello spazio (territorialità) e alla 
quantità di prodotti da fabbricare nonché gli obblighi del licenziante di non 
sfruttare direttamente l'invenzione e di non autorizzare altri soggetti a sfruttare la 
stessa. 
Tutte le clausole non elencate nella prima sezione si dovevano valutare 
individualmente, fermo restando che tale valutazione si sarebbe dovuta effettuare 
anche per le clausole della prima sezione nei casi di comunità di brevetto, licenze 
reciproche e licenze multiple o parallele. 
La Commissione chiarì che non era necessario notificare gli accordi di 
licenza contenenti le clausole di cui alla prima sezione, clausole che erano 
sostanzialmente espressione dell'esercizio del diritto di brevetto, e che comunque 
l'elenco di tali clausole non era da ritenersi tassativo19• 
L'aspetto più importante della Comunicazione può essere identificato nel 
riconoscimento della liceità ex art. 81 par. 1 TCE di clausole che garantiscono 
18 V. Anderman S. D., EC Competition Law and Intellectual Property Rights - The regulation of 
innovation, New York, 1998, p. 53. Vedi anche la Prima Relazione sulla politica di concorrenza 
relativa all'anno 1971, pag. 65 e segg. nonché la Quarta Relazione relativa all'anno 1974, p. 20. Si 
noti che già l'art. 4 par. 2 del reg. 17 /62, che non richiedeva la notifica di accordi bilaterali che 
imponessero solamente restrizioni riconducibili all'oggetto specifico del diritto del licenziante, era 
il riflesso della dottrina che si andava formando sull'oggetto specifico del diritto. L'elaborazione 
di tale dottrina contrastò - in un certo senso - la teoria della c.d. ''freedom of action" elaborata 
dalla Commissione nel corso degli anni '60. L'applicazione di tale ultima teoria prevedeva 
un'analisi esclusivamente formale delle clausole restrittive degli accordi di licenza dei diritti di 
privativa, senza che si procedesse ad alcuna valutazione di tipo economico degli effetti che tali 
accordi potevano avere sul mercato (v. Anderman, cit., p. 54 e segg.). 
19 Si osservi che la Comunicazione della Commissione, ritirata nel 1984, non fu oggetto di critica 
al momento della pubblicazione, in quanto rifletteva l'orientamento generalmente seguito negli 
Stati membri (v. Goyder, cit., p. 222). 
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un'esclusiva territoriale al licenziatario, aspetto questo che - come vedremo - è 
stato oggetto di ampi dibattiti e di mutamenti di orientamento negli anni 
successivi. 
Per quanto concerne, invece, l'obbligo posto in capo al licenziante di 
concedere l'esclusiva per lo sfruttamento del diritto, obbligo che venne ritenuto 
non in contrasto con il divieto di cui all'art. 81 par. 1, si osservi che la 
Commissione stessa riconobbe che, anche se potenzialmente detti obblighi 
esclusivi avrebbero potuto restringere la concorrenza, nella situazione in cui si 
trovava allora la Comunità, essi non sarebbero stati suscettibili di pregiudicare il 
commercio tra Stati membri20• 
Senza dimenticare che la Comunicazione della Commissione in commento 
venne ritirata nel 1984, a seguito dell'emanazione del primo regolamento di 
esenzione in materia di accordi di licenza di brevetto, la stessa ha comunque 
fornito alle imprese ed agli operatori del diritto preziose indicazioni 
sull'orientamento della Commissione in ordine all'applicazione dell'art. 81 par. 1 
agli accordi di licenza. 
All'inizio degli anni '70, tuttavia, l'orientamento della Commissione era 
già mutato: non si sarebbe più potuto affermare, infatti, che un accordo di licenza 
esclusiva non ricadeva, in quanto tale, nel divieto di cui all'art. 81 par. 1 TCE; al 
contrario, l'esclusiva doveva esser giustificata, di volta in volta, in relazione alla 
particolarità dell'accordo . 
.I _motivi di questo profondo cambiamento di prospettiva sono- da ricercare 
nella decisione della Corte di giustizia del 1966 relativa al caso Consten & 
Grundig21 nonché nell'esperienza maturata dalla Commissione nella disamina dei 
numerosissimi accordi di licenza che le erano stati notificati. 
3. II caso Consten & Grundig 
Il caso Consten & Grundig rappresenta una pietra miliare del diritto della 
concorrenza comunitario. 
20 V. Sezione IV, Comunicazione Commissione 1962, cit. 
21 V. infra capitolo 1, par. 3 
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Tale caso, relativo ad un contratto di distribuzione esclusiva ed al relativo 
accordo complementare sul marchio, risulta di fondamentale importanza per 
comprendere l'iniziale approccio della Commissione e della Corte nei confronti 
delle clausole contrattuali che prevedono un'esclusiva territoriale, in relazione al 
di vieto di cui all'art. 81 par. 1 TCE. 
La società tedesca Grundig Verkauf s GmbH, società produttrice di 
apparecchi radio, televisori e registratori, aveva concluso un contratto di 
distribuzione esclusiva con la società francese Etablissements Consten. Sarl per i 
prodotti sopra indicati nonché per i relativi pezzi di ricambio e gli accessori. La 
Consten si era impegnata a non rivendere prodotti concorrenti con i prodotti 
contrattuali e ad astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, prodotti 
Grundig al di fuori del territorio francese. L'accordo prevedeva altresì che 
Grundig non effettuasse forniture di_rette o indirette ad altri soggetti nella zona 
assegnata per contratto. Per tutta la durata dello stesso, Consten sarebbe stata 
autorizzata a servirsi, per la distribuzione dei prodotti Grundig, del marchio 
"Gint", marchio depositato da Grundig stessa in Francia a nome di Consten. Alla 
cessazione del contratto, Consten si impegnava a trasferire alla Grundig il marchio 
suddetto. 
Il contratto intendeva dunque garantire al distributore un'esclusiva 
territoriale assoluta e mirava a prevenire le importazioni parallele in Francia di 
prodotti Grundig. 
Secondo la Commissione, la cui decisione intervenne nel 1964_22, l'accordo 
era volto a restringere la concorrenza all'interno del mercato comune. Il contratto 
di concessione esclusiva di vendita e l'accordo complementare sul deposito del 
marchio "Gint", infatti, avevano per oggetto una restrizione della concorrenza ai 
sensi dell'art. 81 TCE, in quanto di fatto sottraevano Consten alla concorrenza di 
I 
altre imprese per l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di prodotti Grundig 
in Francia. 
La Commissione ritenne poi che le condizioni di cui all'art. 81 par. 3 TCE 
non erano soddisfatte, in quanto l'accordo non consentiva agli utilizzatori di 
beneficiare di una congrua parte dell'utile derivante dallo stesso ed in quanto la 
22 Decisione della Commissione 54/555/CEE, in GU L 161del20 ottobre 1964, p. 2545 
34 
Capitolo 2 
protezione territoriale assoluta goduta da Consten non rivestiva carattere 
indispensabile. 
Con la decisione in questione, la Commissione impose inoltre alle imprese 
di astenersi da qualsiasi misura che potesse ostacolare o impedire ad imprese terze 
di acquistare presso grossisti o dettaglianti residenti nella Comunità i prodotti 
oggetto deÌ contratto ai fini di rivenderli nel territorio contrattuale23• In buona 
sostanza, la Commissione vietava alla Grundig di agire per ottenere l'osservanza 
dei divieti di esportazione. imposti ai suoi concessionari ed imponeva alla Consten 
di non ostacolare le importazioni di prodotti Grundig in Francia da parte di altre 
imprese. 
Consten e Grundig impugnarono la decisione della Commissione, 
chiedendone l' annullamento24• 
Le parti lamentarono la non corretta applicazione dell'art. 81 par. 1 TCE, 
m quanto - secondo le stesse -tale norma non sarebbe stata applicabile agli 
accordi verticali e la Commissione prima di dichiarare applicabile l'art. 81 par. 1 
TCE avrebbe dovuto, secondo un'applicazione ragionevole della norma ( c.d. "rule 
of reason")25, considerare gli effetti economici del contratto sulla concorrenza tra 
le varie marche. 
Preliminarmente, in merito alla questione dell'applicabilità dell'art. 81 par. 
1 alle intese verticali, la Corte rilevò che non si può escludere l'applicazione di 
tale norma ad un accordo di concessione esclusiva, affermando che concedente e 
conces~icmario non sono in concorrenza tra loro. Un accordo tra produttore e 
distributore inteso a ricostituire le barriere nazionali potrebbe, infatti, essere in 
contrasto con gli obiettivi essenziali della Comunità. L'art. 81 par. 1, non ponendo 
23 Decisione Commissione cit., art. 3. 
24 Causa 56/64 e 58/64. 
25 Nel sistema statunitense, per temperare il rigore della norma dello Sherman Act che stabilisce il 
divieto di intese, era stata introdotta la c.d. rule of reason, in quanto lo Sherman Act non contiene 
una previsione analoga all'art. 81 par. 3 TCE. La questione se la c.d. rule of reason fosse 
applicabile anche nel sistema del Trattato è stata a lungo dibattuta in dottrina. Più volte, infatti, la 
dottrina ha preteso di ritrovare lapplicazione di tale "regola" in diverse pronunce della Corte. In 
proposito si segnala, tuttavia, che nella sentenza Metropole Tétévision del 2001, cit., la Corte 
aveva definitivamente escluso l'esistenza nel sistema comunitario della rute of reason, in relazione 
all'applicazione dell'art. 81 par. 1 TCE. La questione si è poi riproposta a seguito della pronuncia 
resa dai giudici comunitari nel caso Wouters, cit. (2002). Per un approfondimento sulla questione, 
v. Whish, cit., p. 120 e segg; Monti, cit., CMLRev, p. 1057; Manzini, The european rute of reason 
- crossing sea of doubt, European Competition Law Review 2002, p. 392. · 
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alcuna distinzione tra intese orizzontali e verticali, deve essere pertanto ritenuto 
applicabile ad entrambe, qualora dette intese comportino un sensibile pregiudizio 
al commercio tra Stati membri. 
Sulla questione relativa alla necessità o meno di effettuare un'analisi degli 
effetti economici del contratto, non vi era stata uniformità di vedute. 
La Commissione, senza effettuare alcuna analisi di tipo economico della 
situazione di mercato esistente, ritenne che gli accordi avessero per oggetto di 
restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune e che tali 
accordi fossero suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri. 
Le parti, d'altro canto, ritenevano che la Commissione, in applicazione 
della "rule of reason" avrebbe dovuto, invece, prendere in considerazione gli 
effetti economici prodotti dal contratto sulla concorrenza tra le varie marche. 
Della stessa opinione era anche l'Avvocato Generale Roemer, il quale 
nelle sue conclusioni criticò il ragionamento della Commissione, ritenendo che 
anche per l'art. 81 par. 1 non si potesse prescindere da concreti studi di mercato. 
L'Avvocato generale osservava, infatti, che in altri casi la Commissione 
aveva richiesto che vi fosse per lo meno un sensibile pregiudizio per la 
concorrenza. La dimostrazione di un sensibile pregiudizio alla concorrenza 
implica, per forza di cose, l'esame delle conseguenze che l'accordo produce sul 
mercato. Non ci si può limitare, pertanto, a considerare lo scopo di un accordo 
senza verificarne gli effetti in concreto. Secondo l'Avvocato generale, l'art. 81 · 
par. 1 .P~escriverebbe un raffronto tra due situazioni di mercato: la situazione 
quale si presenta dopo la stipulazione dell'accordo e la situazione che potrebbe 
esistere se l'accordo non fosse intervenuto26. Da questo esame, infatti, potrebbe 
emergere l'impossibilità per un produttore di vendere in un determinato mercato 
se non dietro prestazione di una garanzia di esclusiva al concessionario. In tali 
situazioni, un contratto di esclusiva sarebbe uno stimolo alla concorrenza, in 
quanto contribuirebbe all'apertura di nuovi mercati e non rappresenterebbe certo 
un ostacolo al commercio intracomunitario27• Dal momento che nel caso de quo la 
26 V. Conclusioni AG, in Racc. 1966, p. 538 
27 Nella sentenza STM del 30 giugno 1966, di due settimane antecedente alla sentenza Consten & 
Grundig, la Corte si era espressa proprio in tal senso. L'alterazione della concorrenza, infatti, può 
non sussistere qualora l'accordo appaia necessario per la penetrazione di un'impresa in una zona in 
cui precedentemente non operava. Nel caso STM laccordo prevedeva un'esclusiva territoriale 
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Commissione non aveva fatto tali considerazioni, la decisione della stessa sarebbe 
risultata viziata sotto tale profilo. 
La Corte, tuttavia, si discostò dall'opinione espressa dall'Avvocato 
generale e confermò la decisione della Commissione. Secondo il giudice 
comunitario, infatti, posto che la protezione territoriale assoluta accordata al 
distributore si risolveva nell'isolamento del mercato francese, si poteva 
legittimamente ritenere che tale clausola avesse per oggetto di restringere la 
c~ncorrenza28 . Ai fini dell'applicazione dell'art. 81 par. 1 sarebbe superfluo 
prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso 
ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza. Per 
tale motivo, la mancanza nella decisione impugnata di qualsiasi esame degli 
effetti dell'accordo sul piano della concorrenza fra prodotti similari di marche 
diverse non poteva costituire di per sé un vizio della decisione. 
Oltre che per i principi sopra delineati, la sentenza Consten & Grundig si 
segnala anche per le statuizioni della Corte in materia di licenza dei diritti di 
proprietà industriale. In proposito la Commissione aveva ritenuto che l'accordo 
sul deposito in Francia del marchio "Gint" servisse a garantire l'esclusiva assoluta 
della Consten ed accordasse di conseguenza a questa la possibilità di valersi dei 
diritti attribuiti alla stessa dal diritto nazionale sul marchio, onde opporsi alle 
importazioni parallele29 . 
Le società parti dell'accordo in questione sostennero davanti alla Corte che 
non sµs~isteva alcuna restrizione alla concorrenza in quanto,-- a seguito 
dell'accordo, Grundig non avrebbe potuto cedere a Consten, con il marchio Gint, 
diritti superiori a quelli di cui disponeva. Secondo Grundig, la Commissione, 
vietando alle parti di esercitare i loro diritti di proprietà industriale, finiva con 
assoluta ma non divieti di esportazione. Tali accordi - secondo la Corte - non violano di per sé il 
divieto di cui all'art. 81 par. 1, ciò nonostante è necessario valutare l'effetto che essi producono sul 
mercato (v. sentenza 30 giugno 1966, STM, causa 56/65, in Racc. p. 262). Nel caso Consten & 
Grundig, invece, il contratto oltre a prevedere un'esclusiva di tipo territoriale imponeva anche 
divieti di esportazione, con lobiettivo di ostacolare le importazioni parallele. Secondo la Corte, 
tale contratto - come vedremo - aveva per oggetto di restringere la concorrenza e per tale motivo 
non poteva essere esentato ai sensi dell'art. 81 par. 3 (v. in proposito Whish, cit., p. 118). 
28 Per un commento in proposito v. Jones & Sufrin, cit., p. 198; Amato G., Antitrust and the 
bounds ofpower, 1997, p. 48. 
29 V. art. 3 dee. cit. 
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l'abolire il divieto di importazioni, che è connaturato al diritto di privativa stesso, 
violando così l'art. 30 TCE. 
La Corte fu di diverso avviso. Il fatto che Consten fosse la sola a poter 
disporre in Francia del marchio Gint, permetteva alla stessa di controllare ed 
escludere le importazioni parallele. Per tale motivo, l'accordo con cui la Grundig 
aveva autorizzato la Consten a depositare in Francia il marchio Gint a suo nome si 
configurava come restrittivo della concorrenza ai sensi dell'art. 81 par. 1. Secondo 
la Corte, l'art. 30 TCE invocato dalle parti non può restringere l'ambito di 
applicazione dell'art. 81 TCE. Perciò "l'ingiunzione contenuta nell'art. 3 della 
decisione impugnata, di non valersi dei diritti nazionali relativi al marchio al fine 
di ostacolare le importazioni parallele, senza alterare la proprietà di tali diritti ne 
limita l'esercizio nella misura necessaria alla realizzazione del divieto di cui 
all'art. 85 [ora art. 81] par. 1"30. L'ordinamento comunitario, infatti "non 
ammette che si abusi dei diritti derivanti da questo o quell'ordinamento nazionale 
in materia di marchi allo scopo di eludere le norme comunitarie sulle intese"31 • 
Dalla sentenza in esame emerge, dunque, l'importante distinzione tra 
esistenza ed esercizio del diritto di privativa. Posto che l'esistenza di diritti di 
privativa è tutelata dall'art. 295 TCE, l'esercizio di tali diritti non è di per sé 
contrario all'art. 81 par. 1 TCE, a meno che tale esercizio non si risolva in 
un'illecita restrizione della concorrenza o non sia comunque contrario ad altre 
disposizioni del Trattato32• 
_ N:ella pratica, tuttavia, diventa quasi impossibile distinguere .tra esistenza 
ed esercizio del diritto se non in ipotesi estreme33, anche se bisogna riconoscere 
che, comunque, lo strumento creato dalla Corte si è dimostrato relativamente 
flessibile, consentendo al giudice comunitario di arginare gli abusi dei diritti di 
privativa, che erano volti ad ottenere divisioni artificiali del mercato comune. 
30 V. sentenza 13 luglio 1966, Consten & Grundig, cause riunite 56/64 e 58/64, in Racc. p. 458. 
31 V. sentenza 13 luglio 1966, Consten, cit. 
32 Per un approfondimento in merito v. Tritton, cit., p. 466; Kelling D. T., Intellectual Property 
Rights in EU law - Volume I - Free movement and competition law, New York, 2003, p. 51 e 
segg.; Hays T., Parallel importation under European Union law, Londra, 2004, p. 19 e segg. La 
teoria basata sulla distinzione esistenza/esercizio del diritto è stata generalmente molto criticata 
dalla dottrina, soprattutto negli ultimi anni. 
33 V. Korah V., An introductory guide cit., p. 292. 
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In conclusione, dunque, dalla sentenza Consten & Grundig si possono 
ricavare due parametri interpretativi. In primo luogo, un accordo che ha per 
oggetto una restrizione della concorrenza non solo ricade nel divieto di cui all'art. 
81 par. 1 ma non è nemmeno esentabile ai sensi dell'art. 81 par. 3. In secondo 
luogo, un accordo ove l'esercizio del diritto di privativa vada ad elevare barriere 
nel commercio tra Stati membri, impedendo la realizzazione del mercato comune, 
è un accordo restrittivo della concorrenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 
par. 1 TCE. Tale pronuncia della Corte - come avremo modo di vedere - influenzò 
notevolmente il pensiero della Commissione. 
4. La politica della Commissione nel corso degli anni '70 
All'inizio degli anni '70 la politica della Commissione in materia di 
accordi di licenza era già profondamente mutata rispetto all'orientamento assunto 
con il c.d. Christmas M essage del 1962. 
L'indubbia influenza esercitata dalla sentenza Consten & Grundig nonché 
1' esperienza acquisita dalla Commissione, a seguito della notifica dei quasi 500 
accordi di licenza, contribuirono in modo determinante al cambiamento 
dell'orientamento originariamente seguito. 
Come riconosciuto anche dalla Commissione nella sua Prima Relazione 
sulla politica di concorrenza34, il problema rimaneva quello di determinare quali 
clausole contenute negli accordi relativi ai diritti di proprietà intellettuale fossero 
ammissibili ai sensi dell'art. 81 TCE, tenuto conto dell'oggetto specifico dei diritti 
di privativa e della loro funzione in un contesto dove l'obiettivo era quello di 
creare un mercato comune e di garantire la libera concorrenza all'interno dello 
stesso35• 
Pur permettendo una congrua remunerazione delle invenzioni ed 
un'adeguata protezione delle stesse, occorreva assicurare le condizioni per la 
realizzazione di un mercato comune. Restrizioni alla libera circolazione delle 
merci fra Stati membri ed alla libertà commerciale sarebbero state ammissibili 
34 
Prima Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza ( 1971 ), cit. 
35 V. Prima Relazione sulla politica di concorrenza, cit., p. 60. 
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solo se indispensabili per salvaguardare l'esistenza dei diritti di privativa. I diritti 
di proprietà industriale e commerciale non possono essere utilizzati, infatti, per 
determinare una compartimentazione dei mercati nazionali. 
Con riferimento alla questione dell'esclusiva territoriale, che garantirebbe 
al titolare del diritto di privativa (diritto esclusivo riconosciuto su base nazionale) 
la facoltà di vietare importazioni parallele di prodotti, la Commissione riconobbe 
che questo principio - oltre a non essere espressamente previsto dalle legislazioni 
degli Stati membri - dava luogo a riserve quanto alla sua compatibilità con il 
Trattato CE36. Il carattere nazionale di tale protezione, infatti, avrebbe potuto 
creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti ed al regime comunitario della 
concorrenza. La Corte di giustizia si era già pronunciata su tali questioni, 
chiarendo che l'esercizio dei diritti di privativa può rientrare nel divieto di cui agli 
artt. 81 e 82 TCE37, nella misura in cui impedendo la reimportazione di prodotti 
originari tale esercizio concretizza l'oggetto o la conseguenza di un'intesa (art. 
81) o costituisce un abuso di posizione dominante (art. 82). 
Nelle decisioni della Commissione del 1971 rese nei casi Burroughs-
Deplanque e Burroughs - Geha38 , relativi ad accordi di licenza di brevetto e 
know-how, si coglie questo nuovo orientamento. 
In tali pronunce la Commissione - in linea con la Comunicazione del 1962 
- precisa che la concessione di licenze di brevetti per territori determinati non può 
essere considerata una restrizione della ·concorrenza. Come è noto, infatti, il 
brevett~ conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di fabbricare . i _prodotti che 
formano oggetto dell'invenzione: il titolare può quindi cedere mediante licenze 
l'uso dei diritti derivanti dal suo brevetto per un territorio determinato. 
Per quanto concerne, invece, i diritti di esclusiva concessi ai licenziatari di 
fabbricare e distribuire prodotti brevettati, la Commissione per la prima volta 
riconosce che essi non sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 81 TCE. 
Nelle decisioni Borroughs, tuttavia, la Commissione considera non soddisfatte le 
condizioni per l'applicazione di tale disposizione, vista la mancanza di influenze 
36 V. Prima Relazione sulla politica di concorrenza, cit., p. 61. 
37 V. sentenza Consten, cit,; sentenza 18 febbraio 1971, Sirena, causa 40nO, in Racc. p. 69; 
sentenza 29 febbraio 1968, Parke Davis, causa 24/67, in Racc. p. 76. 
38 Decisioni della Commissione 72/25/CEE e 72/26/CEE del 22 dicembre 1971, in GU L 13 del 17 
gennaio 1972, p 50 e 53. 
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sensibili sul mercato. Viene precisato, comunque, che se il titolare del brevetto si 
obbliga a limitare lo sfruttamento del proprio diritto esclusivo ad una sola impresa 
in un territorio determinato e conferisce, quindi, a tale impresa il diritto di 
sfruttare l'invenzione, impedendone l'uso alle altre imprese, egli perde la facoltà 
di contrattare la licenza con altri soggetti. Questo carattere esclusivo della licenza 
può presentare carattere restrittivo, nella misura in cui ha un'influenza sensibile 
sulle condizioni di mercato, e può ricadere, dunque, nel divieto di intese ex art. 81 
TCE. 
Un'altra decisione che merita di essere segnalata è quella resa dalla 
Commissione nel caso Davidson-Rubber Co. (1972)39• Oggetto della decisione 
era un gruppo di accordi di licenza di brevetto e know-how, conclusi dalla società 
Davidson Rubbero Co., titolare dei brevetti, con diversi licenziatari di alcuni paesi 
europei. 
La Commissione rilevò che nel caso in esame, considerato anche il numero 
ristretto di concorrenti, i contratti di licenza avevano per effetto di restringere 
sensibilmente il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed erano 
suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri. Per tale motivo gli 
accordi rientravano nel divieto di cui all'art. 81 par. 1. 
Nonostante ciò la Commissione ritenne i contratti esentabili ai sensi 
dell'art. 81 par. 3, considerato che tutte le condizioni previste dalla norma erano 
soddisfatte. In particolare, la Commissione riconobbe che l'esclusiva accordata ai 
licenzi?t'!ri doveva essere considerata come indispensabile per indurre i 
licenziatari ad effettuare gli ingenti investimenti necessari per intraprendere la 
produzione dei prodotti licenziati. 
Il ragionamento della Commissione nel caso Davidson Rubber, così come 
in altre decisioni di quel periodo, risulta carente sotto diversi aspetti. L'approccio 
della Commissione è molto formalistico ed è assente qualsivoglia analisi di tipo 
economico40• Affermare che licenze esclusive possono ricadere nel divieto di 
39 Decisione della Commissione 72/237/CEE, Davidson Rubber, in GU L 143 del 23 giugno 1972, 
p. 31. 
40 Secondo alcuni Autori, se si considera che prima di concludere gli accordi di licenza, Davidson 
Rubber era l'unico soggetto che avrebbe potuto produrre i prodotti brevettati, allora ha poco senso 
parlare di restrizioni alla concorrenza quando il diritto di brevetto viene comunque concesso in 
licenza ad altri soggetti (v. Keeling, cit., p. 326). . 
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intese significherebbe limitare oltremodo il diritto dell'inventore ad ottenere una 
remunerazione economica della sua invenzione, posto che in alcuni casi è 
praticamente impossibile per il titolare del diritto di privativa sfruttare 
direttamente il diritto stesso, in quanto tale sfruttamento richiederebbe ingenti 
investimenti, insostenibili per un unico soggetto 41 • 
Si era creata, dunque, una situazione di totale incertezza per le imprese. 
Posto che era ormai chiaro che non si poteva più fare esclusivo affidamento sulla 
Comunicazione del 1962, cresceva l'esigenza di provvedere alla notifica degli 
accordi alla Commissione, tenuto conto anche del fatto che la Commissione non 
aveva ancora emanato alcun regolamento di esenzione per gli accordi di licenza. 
Va rilevato, inoltre, che la posizione di chiusura della Commissione nei 
confronti dei contratti di licenza di brevetto non si limitò alle clausole di 
esclusiva. La Commissione, infatti, nella decisione AOIP I Beyard42 considerò 
non esentabili previsioni contrattuali come la clausola di non contestazione sulla 
validità dei brevetti, la clausola di non concorrenza e la clausola che imponeva il 
pagamento di royalties anche in caso di non utilizzazione del brevetto. 
Secondo la Commissione, la clausola di non concorrenza, così come la 
clausola di non-contestazione, non discenderebbero dall'esistenza del brevetto ma 
costituirebbero una restrizione della concorrenza 43• 
Da tale decisione emerge chiaramente un cambiamento di prospettiva della 
Commissione anche per quanto riguarda il concetto di "essenza" o "oggetto 
specifi~o~' del diritto di brevetto. In generale, le clausole di un contratto di licenza 
di diritti di privativa non sarebbero ricadute nel divieto di cui all'art. 81 par. 1 
solamente in assenza di effetti sulla concorrenza. 
Questo orientamento, così severo nei confronti della clausole di esclusiva 
sia territoriale che non territoriale, si riflesse nel primo progetto di regolamento di 
esenzione per categoria della Commissione, pubblicato nel 1979. 
41 Si pensi, per esempio, al caso di brevetti relativi a tecnologie particolarmente costose e 
complesse. 
42 Decisione 76/29/CEE del 2 dicembre 1975, in GU L 6 del 13 gennaio 1976, p. 8. 
43 Si noti, tuttavia, che la Commissione neanche in tale circostanza aveva proceduto ad· effettuare 
un'analisi di tipo economico delle conseguenze del contratto. 
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5. La liceità condizionata dei contratti di licenza: il caso Nungesser e la 
questione dell'esclusiva territoriale. 
La pubblicazione del primo progetto di regolamento di esenzione 
concernente gli accordi di licenza di brevetto intervenne, dunque, nel 1979. Tale 
progetto fu molto criticato e venne più volte modificato nel corso degli anni 
successivi, in attesa che la Corte di pronunciasse sul caso Nungesser (noto anche 
come caso "sementi di mais"), relativo a diritti di costituzione di nuove varietà 
vegetali44• 
Prima di esaminare la vertenza dal punto di vista giuridico, è necessario 
tuttavia chiarire alcuni concetti. All'epoca, la produzione di massa delle sementi 
di mais destinate agli agricoltori, detta "produzione di semi", era effettuata dalle 
c.d. "aziende produttrici" che procedevano alla moltiplicazione del materiale di 
partenza (i c.d. "sementi di base") fornito dai costitutori. Il compito dei costitutori 
era quello di studiare nuove combinazioni tra le varietà di sementi già esistenti, al 
fine di creare nuove varietà, che dovevano poi essere registrate nel catalogo delle 
varietà 45• In buona sostanza, tutte le sementi di mais vendute agli agricoltori erano 
sementi di varietà ibride, derivanti da incroci successivi, noti con il nome di 
"ibridi commerciali". 
In Francia, i diritti di costituzione della varietà commercializzabili erano 
detenuti da una decina di costitutori principali tra cui l 'Institut national de 
recherche agronomique (INRA). L'INRA era un ente pubblico nazionale, che 
aveva come obiettivo quello di migliorare e sviluppare la produzione vegetale. In 
quanto ente pubblico, l'INRA non poteva sfruttare commercialmente le varietà e 
44 La decisione 78/823/CEE della Commissione (GU L 286 del 12110/1978, p. 23) venne 
impugnata davanti alla Corte. 
45 In base all'art. 5 della Convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 per !a protezione delle 
costituzioni vegetali, il diritto di costituzione è il diritto spettante al costitutore di una nuova 
varietà, o al suo avente causa, di sottoporre alla propria autorizzazione la produzione del materiale 
di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di tale nuova varietà, nonché la vendita e la 
distribuzione di detto materiale. La legge francese sulla protezione delle varietà vegetali, vigente 
all'epoca dei fatti, prevedeva che qualsiasi varietà vegetale potesse costituire oggetto di un titolo 
denominato "certificato di varietà vegetale", che conferiva al suo titolare il diritto esclusivo di 
produrre nell'ambito del territorio francese, di vendere la pianta e gli elementi di riproduzione o di 




di conseguenza affidava il loro sfruttamento a costitutori e produttori privati di 
mais che operavano in Francia. 
Nel corso del 1960 e del 1965 l'JNRA stipulava con il Sig. Eisele, 
negoziante di sementi a Darmstadt (Germania), due accordi con i quali conferiva a 
questi l'esclusiva della produzione e della distribuzione di alcune varietà di 
sementi (le varietà JNR) in Germania. Il Sig. Eisele conferiva, dunque, tale diritto 
esclusivo alla società Nungesser KG, impresa specializzata nella produzione e nel 
commercio di sementi in genere, società di cui era l'unico socio accomandatario 
nonché socio di maggioranza. 
Il contratto del 1960 prevedeva che il Sig. Eisele rappresentasse l'JNRA 
presso il Bundessortenamt, che era l'ente federale tedesco competente a procedere 
alla registrazione dei diritti di costituzione, al fine di registrare le varietà di 
sementi di granoturco ottenute dall'JNRA, varietà già protette da diritto di 
costituzione sulla base della legislazione francese. In base a tale contratto, il Sig. 
Eisele registrò a suo nome presso il Bundessortenarnt le varietà di mais create 
dall'INRA, diventando titolare per la Germania dei diritti di costituzione di dette 
varietà. 
Con il successivo accordo stipulato nel 1965, l'JNRA conferiva al Sig. 
Eisele l'esclusiva dell'organizzazione delle vendite in Germania delle sue varietà 
di sementi di mais. Tale accordo prevedeva una serie di obblighi a carico del Sig. 
Eisele, quali l'impegno a non procedere all'organizzazione della vendita di altre 
varietà_ ~i mais diverse da quelle dell'JNRA, l'impegno a fornire_ sementi ad 
aziende tedesche che presentassero sufficienti garanzie tecniche e di affidabilità e 
l'obbligo di importare dalla Francia almeno i 2/3 delle sementi necessarie al 
fabbisogno del mercato tedesco. Da parte sua l'JNRA si impegnava a prendere 
tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi esportazione verso la Germania 
delle varietà di mais JNRA che non fosse stata disposta dal Sig. Eisele. 
Oggetto della decisione della Commissione prima e del giudizio della 
Corte poi fu anche una transazione giudiziale conclusa nel 1973 tra il Sig. Eisele e 
Louis David KG, un'impresa specializzata nel commercio delle sementi ed in 
particolare nelle operazioni di import/export. In base a tale transazione, Louis 
David si impegnava a non vendere e a non mettere più in commercio, senza 
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autorizzazione del Sig. Eisele, le sementi di varietà INRA importate dalla Francia. 
Louis David si impegnava, inoltre, a versare al Sig. Eisele una somma a titolo di 
risarcimento danni, per aver importato sementi in Germania senza 
l'autorizzazione di questi. 
La Commissione nella sua decisione prese atto che in generale in 
Germania non era stata fatta alcuna moltiplicazione, vendita o importazione di 
sementi INRA senza il tramite del licenziatario tedesco e che, contrariamente a 
quanto previsto dal contratto del 1965, i prezzi di vendita in Germania erano 
sempre stati fissati senza l'intervento dell'INRA. Il licenziatario esclusivo godeva, 
dunque, di una protezione territoriale assoluta in Germania. Tale situazione, di 
fatto, aveva consentito al Sig. Eisele di imporre agli agricoltori tedeschi prezzi di 
vendita molto più elevati di quelli praticati in Francia per sementi identiche. 
Il Sig. Eisele, da parte sua, sosteneva che il diritto di costituzione di nuove 
varietà vegetali era un diritto specifico e che le sementi non potevano essere 
assimilate, ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza, ad un prodotto 
industriale46. L'inapplicabilità dell'art. 81 TCE, poi, sarebbe stata giustificata ai 
sensi dell'art. 30 TCE a motivo della protezione dei vegetali, che richiedono cure 
e controlli costanti. La protezione di tali diritti avrebbe pertanto giustificato 
eventuali divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione. 
Secondo la Commissione, invece, tali accordi erano vietati ai sensi dell'art. 
81 par. 1 e non esentabili ex art. 81 par. 3. 
_P~r quanto concerne l'esclusiva concessa al Sig. Eisele47, la Commissione 
evidenziò che il carattere restrittivo degli obblighi di esclusiva assunti da INRA 
era dovuto al fatto che, concedendo ad una sola impresa lo sfruttamento dei diritti 
di costituzione di nuove varietà vegetali in un determinato territorio, il licenziante 
si privava della facoltà di concedere una licenza ad altre imprese sullo stesso 
territorio nonché di produrre e commercializzare i prodotti egli stesso. Questi 
46 Secondo il Sig. Eisele, infatti, le sementi non potevano essere considerate un vero e proprio 
"prodotto'', in quanto si trattava di organismi viventi, la cui stessa esistenza era influenzata dal 
luogo e dalle condizioni di fabbricazione o di commercializzazione. 
47 Tale esclusiva, si ricordi, consisteva nell'obbligo per l'INRA o per i suoi aventi diritto di non 
autorizzare altre imprese a produrre, utilizzare o vendere le varietà INRA in Germania nonché 
l'obbligo di non produrle, utilizzarle o venderle essa stessa all'interno di tale territorio. 
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obblighi, che limitavano la libertà del titolare di un diritto di costituzione nello 
sfruttamento dello stesso, non rientravano nell'oggetto specifico del diritto. 
L'impossibilità per i terzi di importare in Germania o di esportare dalla 
Germania le sementi provenienti o destinate ad altri paesi della Comunità, salvo 
autorizzazione dell'INRA o del Sig. Eisele, contribuiva poi a creare una 
ripartizione dei canali di distruzione e vendita, imponendo di fatto agli agricoltori 
tedeschi un offerente unico. L'obbligo assunto da entrambe le parti di opporsi alle 
importazioni parallele in Germania ricadeva, dunque, anch'esso nel divieto di cui 
all'art. 81 par. 1. 
Secondo la Commissione, poi, l'obbligo imposto al Sig. Eisele di fornire le 
sementi solo ad aziende tedesche che offrivano sufficienti garanzie morali e 
tecniche, avrebbe lasciato alla discrezione del Sig. Eisele la scelta dei criteri, 
conferendogli in questo modo un mezzo di ritorsione contro chi avesse tentato di 
vendere o importare sementi INRA senza la sua autorizzazione. 
Per quanto concerne, infine, la transazione conclusa tra il Sig. Eisele e 
Louis David, la Commissione ritenne che l'obbligo assunto da Louis David di non 
importare più in futuro in Germania eliminava, di fatto, un concorrente a livello 
dell'offerta e contribuiva perciò anch'esso a ripartire artificialmente il mercato. 
A parere della Commissione, poi, la protezione di un licenziatario contro 
la concorrenza del licenziante o di terzi non rientrava nell'oggetto specifico del 
diritto di costituzione. Per que.sto motivo non era invocabile l'art. 30 TCE, dal 
momet?-to che tale norma non può giustificare ostacoli alla libera ci~colazione di 
sementi (che tra l'altro risultavano già certificate dalle autorità competenti) 
quando non viene messa in discussione né l'esistenza né l'oggetto specifico dei 
diritti di privativa48 . 
Nonostante l'esclusiva per la moltiplicazione concessa dal titolare di un 
ritrovato vegetale ad un licenziatario possa soddisfare le condizioni per 
un'esenzione ai sensi dell'art. 81 par. 3, la Commissione ritenne che nel caso in 
esame gli accordi non erano esentabili, dal momento che le condizioni di cui 
all'art. 81 par. 3 non potevano considerarsi in ogni caso soddisfatte. Era esclusa, 
infatti, l'ipotesi di penetrazione in un nuovo mercato e la protezione territoriale 
48 Si osservi, tuttavia, che l'art. 30 TCE è norma rivolta agli Stati membri mentre gli artt. 81 e 82 
TCE sono direttamente applicabili alle imprese operanti nel mercato comune. 
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assoluta di cui aveva beneficiato il Sig. Eisele aveva avuto come unica 
conseguenza quella di impedire le importazioni attraverso altri canali delle 
sementi INRA provenienti dalla Francia, nonostante vi fosse domanda di tali 
prodotti in Germania. Il divieto di produrre o vendere prodotti concorrenti, poi, 
sarebbe stato contrario al progresso tecnico ed il sistema di distribuzione esclusiva 
non rappresentava certamente l'unico modo per cercare di evitare l'importazione 
disordinata di sementi non adatte al mercato tedesco. Sulla base di queste 
considerazioni, la Commissione ritenne pertanto i contratti sottoposti al suo esame 
non esentabili ai sensi dell'art. 81 par. 3. 
La decisione della Commissione del 1978 venne poi impugnata dal Sig. 
Eisele davanti alla Corte di giustizia, che tuttavia si pronunciò solamente nel 
giugno del 198249, annullando parzialmente l'atto. 
Più precisamente la Corte ritenne che l'obbligo assunto nel contratto di 
licenza dal titolare del diritto di privativa di non concedere altre licenze per la 
stessa zona e di non fare egli stesso concorrenza al licenziatario in detta zona, non 
era di per sé incompatibile con lart. 81 par. 1. Ricadeva, invece, nel divieto 
stabilito dal Trattato l'impegno assunto dalle parti, volto ad eliminare le 
importazioni parallele di prodotti nel territorio contrattuale, dal momento che tale 
obbligo si risolveva nella conservazione artificiale di mercati nazionali distinti. La 
Corte confermò, inoltre, che la protezione territoriale assoluta attribuita al titolare 
di una licenza di un diritto di costituzione per varietà di sementi va al di là di ciò 
che è indispensabile per il miglioramento della produzione o della distribuzione o 
per la promozione del progresso tecnico. In tali circostanze sussistevano, dunque, 
sufficienti motivi per rifiutare l'esenzione ai sensi dell'art. 81 par. 3. 
In questa sentenza la Corte dimostra di dissentire con l'orientamento 
assunto dalla Commissione in quegli anni, secondo cui le clausole di esclusiva 
contenute in accordi verticali, come i contratti di licenza dei diritti di proprietà 
intellettuale, sarebbero ricadute di per sé nel divieto di cui all'art. 81 par. 1 TCE. 
Nella sentenza Nungesser, poi, la Corte individua due categorie di licenze, 
distinguendo tra licenza esclusiva aperta e licenza esclusiva chiusa. Una licenza 
esclusiva si dice aperta quando "l'esclusività della licenza riguarda solo il 




rapporto contrattuale fra titolare del diritto e licenziatario, nel senso che il 
titolare del diritto si impegna solamente a non concedere altre licenze per la 
stessa zona e a non fare egli stesso concorrenza al licenziatario nell'ambito di 
tale zona"50• Nelle ipotesi di licenze esclusive chiuse, dette anche licenze 
esclusive con protezione territoriale assoluta, "le parti contraenti si propongono 
di eliminare, per i prodotti e per la zona in questione, qualsiasi concorrenza da 
parte di terzi, come gli importatori paralleli e i licenziatari per altre zone"51 • 
La distinzione delineata dalla Corte tra licenze esclusive aperte e licenze 
esclusive con protezione territoriale assoluta, tuttavia, non è del tutto chiara. Si 
osservi, infatti, che la Corte nella sentenza Nungesser non prende in esame 
l'ipotesi - ricorrente nella prassi - in cui le previsioni contrattuali non 
garantiscano protezione territoriale assoluta e vengano imposte restrizioni 
all'attività del licenziatario al di fuori del territorio contrattuale. Parte della 
dottrina ritiene che una clausola che preveda l'obbligo di non concorrenza in capo 
al licenziatario per il territorio di dominio del licenziante possa essere ricondotta 
tra le licenze esclusive aperte, dal momento che il rapporto riguarderebbe solo il 
titolare del diritto ed il licenziatario52. Secondo altra parte della dottrina53, invece, 
qualsiasi limitazione diversa da quella che obbliga il licenziatario a non vendere i 
prodotti al di fuori del territorio contrattuale farebbe rientrare la licenza tra quelle 
chiuse. Si noti che tale ultima tesi ha trovato conferma nella decisione della 
Commissione Boussois I Interpane del 198754• In tale circostanza, infatti, la 
Commissione aveva stabilito che una licenza ove il licenziatario _non avrebbe 
potuto vendere i prodotti al di fuori del territorio contrattuale, era da considerarsi 
una licenza esclusiva con protezione territoriale assoluta55. 
50 Sentenza 8 giugno 1982, Nungesser, cit., par. 53 
51 Sentenza 8 giugno 1982, Nungesser, cit., par. 53. Come già evidenziato nella sentenza Consten 
& Grundig, richiamata dalla Corte in questa pronuncia, la protezione territoriale assoluta comporta 
una compartimentazione del mercato e distorsioni della concorrenza (v. sentenza 8 giugno 1982, 
Nungesser, cit., par. 6). Il richiamo effettuato dalla Corte alla sentenza Consten & Grundig è stato 
tuttavia criticato dalla dottrina, considerato che in Consten si trattava di licenza di diritti di 
marchio, che non implicavano l'utilizzo di nuove tecnologie e nemmeno richiedevano investimenti 
significativi (cfr. Tritton, cit., p. 620). 
52 V. Jones & Sufrin, cit., p. 707 / 708. 
53 V. Siragusa, EEC Technology Transfers - A private view, Fordham Corporate Law Institute, 
1982, p. 116-118. 
54 Decisione della Commissione (1987), GU L 50/30, cit. 
55 Per un commento in merito, v. Korah V., Technology tranfser agreerrients, 1996, p. 46 / 47. 
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Una licenza esclusiva aperta, così come definita dalla Corte, consente una 
forma di protezione limitata in capo al licenziatario, posto che il licenziante gli 
garantisce che nessun altro soggetto è autorizzato a realizzare i prodotti nella zona 
assegnatagli. Essa garantirebbe il licenziatario in modo sufficiente da indurlo ad 
assumersi il rischio degli investimenti necessari per la produzione dei prodotti. 
Mentre una licenza esclusiva con protezione territoriale assoluta non può essere 
esentata ai sensi dell'art. 81 par. 3 TCE, la licenza esclusiva aperta può, m 
determinate circostanze, soddisfare le condizioni di cui all'art. 81 par. 3. 
Nella sentenza Nungesser la Corte individua sostanzialmente quattro 
requisiti che gli accordi di licenza devono presentare per non ricadere nel divieto 
di cui all'art. 81 par. 1 TCE. In primo luogo il prodotto concesso in licenza deve 
rappresentare una nuova tecnologia ed un'innovazione sul mercato del 
licenziatario56• In secondo luogo, la tecnologia deve essere frutto di anni di ricerca 
e di sperimentazione57. In terzo luogo, bisogna considerare il fatto che il 
licenziatario, che non abbia la certezza di non subire la concorrenza da parte di 
altri soggetti per la zona assegnatagli, potrebbe essere indotto a non assumere il 
rischio della produzione e della distribuzione del prodotto. L'assenza di 
protezione per prodotti della stessa marca, infine, sarebbe sostanzialmente di 
ostacolo alla diffusione della nuova tecnologia e pregiudicherebbe la concorrenza 
tra il nuovo prodotto ed i prodotti analoghi già esistenti58• La Corte riconobbe che 
nel caso in esame sussistevano tutti e quattro gli elementi sopra indicati; la 
concessiqne di una licenza esclusiva aperta, pertanto, non era_ di per sé 
incompatibile con l'art. 81 par. 1 TCE. 
In buona sostanza, nel caso Nungesser la Corte giunge a considerare la 
licenza nel suo contesto economico; secondo i giudici, infatti, se garantire 
l'esclusiva è necessario per indurre il licenziatario a concludere il contratto, la 
concorrenza non può considerarsi ristretta. Si noti, tuttavia, che l'impostazione 
improntata a considerazioni di tipo economico non poteva ancora dirsi 
generalizzata59• La Corte, infatti, giunse a condannare la licenza nella misura in 
56 Sul concetto di novità della tecnologia, v. Korah V., cit., 1996, p. 46 e segg. 
57 Cfr. sentenza 8 giugno 1992, Nungesser, cit., par. 56. 
58 Cfr. sentenza 8 giugno 1992, Nungesser, cit., par. 57. 
59 Cfr. Anderman, cit., p. 67. 
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cui garantiva una protezione territoriale assoluta, senza però considerare le 
possibili giustificazioni di tipo economico dell'esclusiva. Dopo aver effettuato una 
serie di considerazioni per valutare la possibilità di concedere un'esenzione ai 
sensi dell'art. 81 par. 3, la Corte concluse semplicemente dichiarando che 
"trattandosi di sementi destinate ad essere utilizzate da un gran numero di 
agricoltori per la produzione del granoturco, prodotto importante per 
l'alimentazione umana ed animale, la protezione territoriale assoluta va 
manifestamente al di là di ciò che è indispensabile per il miglioramento della 
produzione o della distribuzione o per la promozione del progresso tecnico, come 
dimostra in particolare, nel caso di specie, il divieto, voluto dalle parti contraenti, 
di qualsiasi importazione parallela di sementi di granoturco INRA in Germania, 
anche qualora si trattasse di sementi ottenute dallo stesso INRA e messe in 
circolazione in Francia. Ne risulta che la protezione territoriale assoluta 
accordata al licenziatario ( ... ) costitutiva un motivo sufficiente per giustificare il 
rifiuto di concedere l'esenzione ai sensi dell'art. 81par.3"60• 
Il ragionamento della Corte appare, di fatto, poco convincente, lasciando 
in qualche modo trasparire che non vi era stata uniformità di vedute all'interno del 
collegio giudicante61 • 
L'elemento di novità della sentenza Nungesser è rappresentato dal fatto 
che la Corte aveva riconosciuto che l'esclusiva garantita al licenziatario può 
indurre effetti favorevoli sulla concorrenza, soprattutto quando l'esclusiva stessa 
rappres~nta l'unico modo per incoraggiare gli investimenti ne_cessari alla 
realizzazione del prodotto. L'obiettivo principale della Corte, infatti, era quello di 
incentivare gli investimenti per la produzione di nuove tecnologie e di favorire il 
commercio tra Stati membri62• 
60 V. sentenza 8 giugno 1992, Nungesser, cit., par. 77 e 78. 
61 V. Korah V., cit., 1996, p. 46. Secondo Korah, l'utilizzo stesso di espress1om come 
"manifestamente" sarebbero il sintomo dell'impossibilità di motivare in modo esaustivo la 
soluzione proposta, stante le difformità di vedute dei giudici. Il par. 77 della sentenza, poi, non 
sarebbe in linea con la soluzione adottata dalla Corte nei par. 56 e 57 (cfr. Korah, cit., p. 49 e 50). 
62 V. Korah V., cit., p. 48; Anderman, cit., p. 67. Anderman osserva che nel caso di specie la Corte 
non fa menzione alcuna né della distinzione tra esistenza/esercizio del diritto né della questione 
relati va all'oggetto specifico del diritto. 
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6. L'applicazione dei principi enunciati nel caso "Nungesser'' ai diversi diritti 
di privativa. 
La sentenza Nungesser rappresenta un giudizio di compromesso, che ha 
portato all'accettazione delle licenze esclusive aperte ed alla condanna delle 
licenze esclusive con protezione territoriale assoluta. 
La Corte di giustizia adottò un'impostazione simile a quella seguita in 
Nungesser anche nel caso Cine Vog c. Coditel (noto come Coditel Il), avente ad 
oggetto i diritti di riproduzione cinematografica63• La questione sollevata davanti 
alla Corte mirava a stabilire la posizione, rispetto ai divieti di cui all'art. 81 TCE, 
di un contratto con il quale il titolare del diritto d'autore su una pellicola 
cinematografica cede il diritto esclusivo di rappresentazione di tale opera nel 
territorio di uno Stato membro per un periodo determinato. Ai giudici comunitari 
era stato chiesto, in particolare, se tale concessione potesse eventualmente 
sfuggire alla sfera di applicazione dell'art. 81 a causa della specificità riconosciuta 
a tale diritto dall'art. 30 del Trattato o dalle norme nazionali che lo tutelano. 
Come già affermato nella sentenza 18 marzo 1980 Coditez64, i problemi 
che la tutela del diritto del produttore di una pellicola cinematografica implica in 
relazione alle esigenze del Trattato non sono gli stessi di quelli riguardanti il 
diritto d'autore di opere letterarie ed artistiche, la cui messa a disposizione del 
pubblico si confonde con la circolazione del supporto materiale dell'opera (come 
nel caso del libro), mentre la pellicola appartiene alla categoria della opere 
lettera.rle, ·ed artistiche messe a disposizione del pubblico per mezzo di 
rappresentazioni, che possono ripetersi all'infinito e la cui distribuzione fa parte 
della circolazione dei servizi, indipendentemente dal mezzo di diffusione 
pubblica, cinema oppure televisione. 
63 Il caso si riferiva ad una controversia sorta tra tre società belghe di teledistribuzione, 
collettivamente chiamate Coditel, da una parte e una società belga di distribuzione di film 
cinematografici, la SA Cine Vog films e una società francese produttrice di film, Les filsm La 
Boetie, dall'altra. La causa instaurata davanti ai giudici del Belgio aveva ad oggetto un'azione di 
risarcimento danni promossa dalla Cine Vog, la quale sosteneva di aver subito danni a causa della 
ritrasmissione in Belgio di un programma della televisione tedesca, per il quale la Cine V og aveva 
ottenuto dalla società Les films La Boetie l'esclusiva di distribuzione nel Belgio. La Coditel 
effettuava, con l'autorizzazione dell'amministrazione belga, un servizio di teledistribuzione su 
parte del territorio belga. 
64 Causa 62179, in Racc. p. 881, nota come Coditel I 
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Secondo la Corte, "il solo fatto che il titolare del diritto d'autore di un film 
abbia concesso ad un unico licenziatario il diritto esclusivo di rappresentarlo nel 
territorio di uno Stato membro, e quindi di vietarne la diffusione da parte di altri 
per un periodo determinato, non è tuttavia sufficiente per affermare che tale 
contratto si deve considerare come l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di 
un 'intesa vietata dal Trattato" 65• 
Gli aspetti caratteristici dell'industria e dei mercati cinematografici nella 
Comunità, soprattutto quelli relativi al doppiaggio o ai sottotitoli, dimostrano, 
infatti, che una licenza di rappresentazione esclusiva non è di per sé di natura tale 
da impedire, restringere o alterare la concorrenza. Mentre il diritto d'autore su un 
film ed il diritto di rappresentazione del film che ne deriva non ricadono per loro 
stessa natura nel divieto di cui all'art. 81 TCE, il loro esercizio, in un contesto 
economico e giuridico il cui effetto consista nel restringere notevolmente la 
distribuzione di pellicole o nell'alterare la concorrenza, può essere colpito dal 
divieto di cui sopra 66• 
Da tale pronuncia, si evince chiaramente che l'obiettivo della Corte era 
quello di autorizzare il licenziante a concedere protezione territoriale assoluta al 
licenziatario, a motivo della particolarità dei diritti di proprietà intellettuale 
coinvolti e degli investimenti necessari per operare su quel tipo di mercato. La 
preoccupazione della Corte, dunque, era quella di proteggere in modo adeguato i 
diritti di proprietà intellettuale e di assicurare una giusta e congrua ricompensa per 
gli ing~n~i investimenti richiesti nel settore cinematografico 67 • 
I principi espressi dalla Corte nella sentenza Nungesser per i diritti di 
costituzione sulle varietà di sementi, e richiamati nella sentenza Coditel II, 
potevano essere dunque senz'altro estesi ad altri diritti di privativa, quali brevetti 
e know-how, posto che - secondo la Corte - in generale le licenze esclusive aperte 
non ricadono nel divieto di cui all'art. 81 par. 1, anche se va comunque 
attentamente considerata la natura specifica dei prodotti oggetto del contratto di 
licenza68• 
65 Sentenza Coditel, cit., par. 9. 
66 V. Sentenza Coditel, cit., par. 15, 16 e 17. 
67 V Anderman, cit., p. 68/69; Tritton, cit., p. 620/621; Kelling, cit., p. 330. 
68 V. sentenza 8 giugno 1982, Nungesser, cit., par. 58. Nella sentenza del 19 aprile 1984, Erauw-
Jacquery (causa 27/87, in Racc. p. 1919) la Corte ritenne la natura del diritto un elemento 
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Tale ipotesi trovò conferma nella versione finale del regolamento di 
esenzione per gli accordi di licenza di brevetto pubblicato nel 198469, dove la 
Commissione dimostrò di recepire in toto i principi della giurisprudenza 
Nungesser, evidenziando una maggiore apertura rispetto al passato nei confronti 
dei contratti di licenza esclusiva. 
7. Il primo regolamento di esenzione per gli accordi di licenza di brevetto: il 
reg. n. 2349/84/CEE. 
Il reg. n. 2349/84/CEE 70 fu non solo il primo regolamento di esenzione 
relativo agli accordi di licenza di brevetto ma anche il primo regolamento di 
esenzione adottato dalla Commissione nel campo della proprietà intellettuale. 
La Commissione, infatti, nonostante l'esperienza acquisita nel settore, 
attese che la Corte di giustizia si pronunciasse sul caso Nungesser prima di 
pubblicare il regolamento nella sua versione definitiva. 
fondamentale ai fini della valutazione di una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 81 par. 1 TCE. 
Richiamando la sentenza Nungesser, i giudici comunitari ammisero che chi ha messo a punto 
varietà di sementi di base, che possono costituire oggetto di diritti di costituzione vegetale, deve 
potersi tutelare contro qualsiasi manipolazione abusiva di questa varietà di sementi. A questo 
scopo il costitutore deve avere il diritto di riservare la riproduzione ai negozianti preparatori che ha 
selezionato come licenziatari. Entro questi limiti, la clausola che vieta al licenziatario di vendere e 
di esportare sementi di base sfugge al divieto dell'art. 81 par. 1 (cfr. sentenza 19 aprile 1984, 
Erauw-Jacquery, cit., par. 10). In questo caso la Corte, riconoscendo la particolarità dei diritti di 
costituzione vegetale per le linee base, ammetterebbe che la protezione territoriale assoluta non 
ricade nel divieto di cui all'art. 81 par. 1 (cfr. Jones & Sufrin, cit., p. 709). Nel caso Nungesser, 
invece, dove venivano in gioco varietà vegetali certificate e non sementi di base, la protezione 
territoriale assoluta era stata considerata - come già visto - contraria all'art. 81 par. 1 e non 
esentabile ai sensi dell'art. 81 par. 3. Secondo parte della dottrina, tuttavia, non è corretto 
affermare che la Corte in Erauw-Jacquery ammetterebbe una licenza esclusiva con protezione 
territoriale assoluta (cfr. Keeling, cit., p. 330). Nel caso in questione, infatti, il licenziatario si era 
impegnato a non utilizzare le sementi di base che gli venivano fornite per scopi diversi dalla 
propagazione (vedi anche conclusioni Avvocato Generale, par. 10): al licenziatario, infatti, veniva 
proibito di vendere i semi di base che avrebbe potuto utilizzare solo per produrre i c.d. "second-
generation seeds" (cfr. Anderman, cit., p. 70). In Erauw-Jacquery, la Corte si era pronunciata in 
relazione alle sementi di base ma il riferimento agli investimenti finanziari può essere esteso -
secondo la dottrina - anche ad altre fattispecie, dove i prodotti richiedono attenti e continui 
controlli, come nel caso dei software (vedi Korah V., An introductory guide, cit., p. 321). Vi è di 
più. Nel momento in cui le varietà di sementi cessano di essere uniformi, stabili e distinte, il diritto 
di proprietà intellettuale viene meno. Cosa che non accade invece per gli altri diritti di proprietà 
intellettuale. 
69 
Reg. n. 2349/84 della Commissione del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85 par. 
3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto, in GU L 219 del 16 agosto 1984, p. 
15. 
70 Reg. CEE n. 2349/84, cit. 
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Non si dimentichi, poi, che prima di arrivare alla formulazione dei 
regolamenti di esenzione, bisogna procedere ad un'attenta ponderazione dei 
diversi interessi in gioco. La Commissione, infatti, aveva il difficile compito di 
ricercare il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di avere eccezioni 
sufficientemente ampie, tali da garantire alle imprese che i loro accordi sarebbero 
stati ricompresi nel regolamento, e la necessità di non creare eccezioni troppo 
ampie, che avrebbero potuto rendere esentabili accordi che in realtà comportavano 
effetti anticoncorrenziali. 
Il regolamento pubblicato nel 1984 dimostrava una maggiore apertura 
della Commissione nei confronti dei contratti di licenza rispetto al pro getto di 
regolamento del 1979. Nell'undicesimo considerando al regolamento in questione 
la Commissione indicava chiaramente di recepire l'orientamento espresso dalla 
Corte nel caso Nungesser. La Commissione rilevava, infatti, che "gli accordi di 
licenza esclusiva, cioè gli accordi con i quali il licenziante si obbliga a non 
utilizzare egli stesso l'invenzione concessa nel territorio del licenziatario e a non 
concedervi nessun 'altra licenza, non sono di per sé incompatibili con l'art. 81 
par. 1, allorché riguardano l'introduzione e la protezione di una nuova 
tecnologia nel territorio della licenza, a causa dell'importanza della ricerca 
effettuata e del rischio della fabbricazione e della distribuzione di un prodotto 
non ancora noto agli utilizzatori in tale territorio al momento della conclusione 
dell'accordo" 71 • 
_Il_ campo di applicazione del regolamento in questione era limitato agli 
accordi bilaterali di licenza di brevetto 72 nonché agli accordi bilaterali misti di 
licenza di brevetto e di comunicazione di know-how (art. 1)73 . Come chiarito poi 
71 Cfr. undicesimo considerando reg. CEE n. 2349/84, cit. 
72 Come abbiamo già visto nel Capitolo 1, con il reg. n. 19/65 il Consiglio aveva conferito alla 
Commissione il potere di stabilire esenzioni per categoria in tale ambito solo per accordi bilaterali. 
Ai sensi dell'art. 1 O del regolamento erano equiparate ai brevetti le domande di brevetto, i modelli 
di utilità e le domande di modelli di utilità. Il quarto considerando al regolamento indicava poi che 
lo stesso di sarebbe applicato alle licenze di brevetti ,nazionali degli Stati membri, alle licenze di 
brevetti comunitari ed alle licenze di brevetti europei (relativamente al brevetto europeo, la 
Commissione si riferiva alla Convezione sul brevetto europeo per il mercato comune del 1975, su 
cui v. infra). 
73 Cfr. nono considerando al regolamento. La Commissione considerò che era opportuno estendere 
il campo di applicazione del regolamento agli accordi di licenza di brevetto comportanti clausole 
concernenti la cessione o la concessione di conoscenze tecniche non brevettate, dato che tali 
accordi misti erano già all'epoca frequentemente conclusi per assicurare il trasferimento di una 
tecnologia complessa. Ai fini dell'applicazione del regolamento avrebbe comunque dovuto 
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nel decimo considerando al regolamento, non ripreso tuttavia nel testo dell'art. 1, 
il regolamento si sarebbe comunque applicato anche ai contratti di licenza di 
brevetto contenenti clausole accessorie riguardanti il marchio 74• 
Il regolamento ammetteva che il licenziante garantisse al licenziatario 
l'esclusiva di produzione nel territorio contrattuale, per tutta la durata del brevetto 
e che il licenziatario si obbligasse a non mettere in commercio il prodotto oggetto 
di licenza nel territorio degli altri licenziatari all'interno del mercato comune per 
un periodo non superiore a cinque anni, periodo che decorreva dalla data in cui il 
prodotto era stato messo in commercio per la prima volta nel mercato comune 75• 
L'art. 2 del regolamento conteneva poi la lista delle clausole ammesse (c.d. 
white list), tra cui comparivano l'obbligo del licenziatario di versare un canone 
minimo o di fabbricare un quantitativo minimo di prodotti nonché l'obbligo di 
cessare lo sfruttamento del brevetto alla scadenza dell'accordo e lobbligo del 
licenziatario di rispettare norme di qualità minime (nella misura in cui esse 
fossero indispensabili ai fini di uno sfruttamento tecnicamente corretto 
dell'invenzione). 
L'art. 3 elencava, invece, le clausole vietate ( c.d. black list), tra cui 
comparivano il divieto di contestare la validità dei brevetti concessi in licenza, la 
proroga automatica dell'accordo al di là del periodo di validità dei brevetti 
concessi in licenza, le limitazioni relative al quantitativo dei prodotti oggetto di 
licenza da fabbricare o vendere, le limitazioni sulla determinazione dei prezzi 
nonché le limitazioni relative alla clientela. 
Qualsiasi clausola che non rientrasse negli elenchi sopra citati ( c.d. grey 
clause) poteva essere notificata alla Commissione in base alla procedura di 
opposizione, disciplinata dall'art. 4 del regolamento in questione. Tale norma 
prevedeva, infatti, che beneficiassero dell'esenzione gli accordi contenenti grey 
trattarsi di conoscenze tecniche non divulgate (know-how), in grado di permettere una migliore 
utilizzazione dei brevetti concessi. 
74 Si noti che il regolamento n. 2349/84 si riferiva esclusivamente al diritto di marchio e regolava 
le sole ipotesi in cui la concessione di tale diritto fosse accessoria al contratto di licenza di 
brevetto. Alcuni autori hanno osservato che relativamente agli accordi di licenza dei diritti di 
proprietà intellettuale indicati nell'art. 1 (brevetti e know-how), ai fini dell'esenzione, non sarebbe 
stato pertanto necessario verificarne la "novità", così come definita nella sentenza Nungesser. 
75 Il regolamento n. 2349/84 non si applicava agli accordi riguardanti soltanto la vendita, che erano 




clauses, a condizione che tali accordi venissero notificati alla Commissione e che 
questa non facesse opposizione all'esenzione nel termine di sei mesi, decorrenti 
dal giorno in cui la notificazione era stata ricevuta dalla Commissione. 
Si noti, tuttavia, che eventuali clausole contenute nella black list non 
sarebbero state in ogni modo esentabili, anche se notificate alla Commissione. Se 
le parti erravano nel classificare una clausola o nel qualificare l'accordo, anche in 
caso di mancata opposizione da parte della Commissione, il regolamento di 
esenzione non si sarebbe comunque applicato. Ciò posto era chiaro, dunque, che 
un certo grado di rischio e di incertezza poteva in ogni caso persistere, anche 
nell'ipotesi in cui l'accordo fosse stato notificato alla Commissione. 
Il regolamento in esame prevedeva, infine, conformemente all'art. 7 del 
reg. n. 19/65/CEE, che la Commissione potesse revocare l'esenzione nel caso in 
cui un accordo esentato producesse effetti incompatibili con le condizioni di cui 
all'art. 81 par. 3 TCE76• 
Dopo l'entrata in vigore del reg. n. 2349/84/CEE (stabilita per il 1° 
gennaio 1985), il numero di accordi di licenza di brevetto notifi,cati alla 
Commissione si ridusse notevolmente. Rimanevano da affrontare, tuttavia, ancora 
problematiche tra le più diverse, tra cui la questione delle clausole che 
imponevano restrizioni diverse da quelle di tipo territoriale, il problema degli 
accordi di licenza di brevetto non coperti dal reg. n. 2349/84/CEE e, non da 
ultimo, il problema degli accordi di licenza di know-how. 
8. Le restrizioni alla concorrenza diverse dalle clausole di esclusiva 
territoriale: il caso Windsurfing. 
Il primo caso relativo ad accordi di licenza di brevetto· esaminato dalla 
Corte dopo l'entrata in vigore del reg. n. 2349/84/CEE fu quello relativo alla 
società Windsurfing, produttrice di tavole a vela 77• 
76 L'art. 9 del regolamento prevedeva che l'accordo potesse produrre effetti incompatibili con l'art. 
81 par 3 quando tali effetti risultavano da una sentenza arbitrale ovvero quando laccordo non 
prevedesse il diritto del licenziante di porre fine all'esclusiva alla scadenza di un termine massimo 
di cinque anni dopo la conclusione dell'accordo. 
77 Sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing Intemational !ne. c. Commissione, causa 193/83, in 
Racc. p. 611. 
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Questo caso riveste un'importanza fondamentale nel diritto antitrust 
innanzitutto per i principi delineati dalla Corte sulle clausole che impongono 
restrizioni diverse da quelle territoriali, principi che confermavano in buona 
sostanza l'orientamento seguito sino a quel momento dalla Commissione. Altra 
questione di notevole interesse è rappresentata dalla delimitazione del campo di 
applicazione del reg. n. 2349/84, in vigore all'epoca dei fatti. Posto, infatti, che 
alcune clausole degli accordi di licenza in questione non rientravano tra quelle 
espressamente disciplinate dal reg. n. 2349/84, la sentenza Windsurfing consentì 
di delineare l'orientamento che sarebbe stato seguito dalle istituzioni comunitarie 
in sede di esame di tali clausole. 
Il caso Windsurfing era relativo ad alcuni contratti di licenza di brevetto 
stipulati tra Windsurfing Intemational Inc., società californiana, ed alcune società 
aventi sede negli Stati membri della Comunità. Windsurfing Intemational (Wsn 
era una società leader a livello mondiale sul mercato delle tavole a vela. Le tavole 
a vela sono attrezzi costituiti da una tavola galleggiante o scafo e da un apparato 
velico, composto a sua volta da albero, snodo, vela e boma. 
Nel corso degli anni '70 Windsurfing estendeva la sua attività anche al 
mercato europeo, concludendo accordi di licenza con diverse società. In Germania 
e nel Regno Unito, Windsurfing rivendicava un brevetto di invenzione, che le 
veniva poi rilasciato nel 1978 al termine del procedimento di rivendicazione. La 
portata di tale brevetto era e rimaneva tuttavia controversa. Il prodotto oggetto dei 
contrat~i .di licenza era una tavola a vela completa, composta dalr attrezzatura 
velica e da un tipo di scafo prodotto dal licenziatario. WSI concedeva dunque ai 
licenziatari una licenza non esclusiva del brevetto tedesco per la fabbricazione, 
utilizzazione e distribuzione del prodotto. 
La Commissione, chiamata a valutare gli accordi di licenza conclusi da 
Windsurfing, ritenne che erano contrarie all'art. 81 par. 1 TCE diverse clausole di 
tali accordi, tra cui l'obbligo imposto ai licenziatari di utilizzare i brevetti oggetto 
della licenza unicamente per la produzione di tavole a vela i cui scafi fossero stati 
autorizzati da WSI, l'obbligo imposto ai licenziatari di pagare per le attrezzature 
veliche diritti di licenza calcolati solo in base al prezzo di vendita netto di una 
tavola a vela completa nonché l'obbligo imposto ai licenziatari di riconoscere la 
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validità dei marchi denominativi. La Commissione giunse alla conclusione che la 
tutela brevettuale in Germania copriva unicamente l'attrezzatura velica 78 • 
WSI impugnò la decisione della Commissione davanti alla Corte di 
giustizia. 
In primo luogo WSI affermava che per il periodo preso in esame dalla 
decisione (vale a dire dal 1974 al 1981) non sarebbe esistito un mercato separato 
per le parti di tavole a vela, in quanto l'unica domanda di singole parti era in 
pratica quella dei pezzi di ricambio. In proposito, si osservi che stabilire se 
esisteva effettivamente un mercato separato di tali prodotti non era una questione 
secondaria al fine di accertare la compatibilità della clausole controverse con l'art. 
81 par. 1. Qualora, infatti, non si fosse provato che esisteva un commercio di parti 
separate, non si sarebbe potuto sostenere che le clausole dei contratti di licenza 
conclusi da WSI potevano impedire, restringere o falsare il gioco della 
concorrenza all'interno del mercato comune per quanto concerneva dette parti. 
Nel caso in esame la Corte giunse alla medesima conclusione cui era pervenuta la 
Commissione e cioè che esisteva già al momento della stipula dei contratti un 
mercato della parti staccate; la Corte ritenne, tuttavia, che esso non fosse 
rilevante 79• 
Come già accennato in precedenza, controversa era altresì la portata del 
brevetto concesso alla WSI in Germania. WSI sosteneva, infatti, che la 
Commissione non poteva valutare la portata di un brevetto rilasciato in uno Stato 
memb~o .. e che tale compito spettava esclusivamente ai giudici ]}azionali. In 
proposito, la Corte rilevò che, se è vero che non spetta alla Commissione definire 
la portata di un brevetto, è anche vero che tale istituzione non può astenersi da 
qualunque iniziativa quando la portata del brevetto sia rilevante al fine di valutare 
una violazione degli artt. 81 e 82 TCE80• 
78 Il brevetto in questione era infatti un brevetto di combinazione; di conseguenza per poter fruire 
della tutela brevettuale, lo scafo avrebbe dovuto essere parte integrante della combinazione 
tutelata. Gli elementi costituenti tale combinazione, dedotti nelle rivendicazioni del brevetto, 
riguardavano unicamente gli elementi costituitivi di un'attrezzatura velica. La citazione dello scafo 
nelle rivendicazioni aveva il solo fine di fornire una descrizione tecnica dell'insieme 
dell'operazione. Tale tesi della Commissione sarebbe stata confermata anche dalla descrizione del 
brevetto e dai relativi disegni nonché dallo svolgimento del procedimento di rilascio del brevetto 
svoltosi davanti all'ufficio tedesco brevetti. 
79 Cfr. sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., par. 19. 
8° Cfr. sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., par. 26. 
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Dopo aver effettuato una dettagliata analisi del caso, la Corte giunse alla 
conclusione che il brevetto si riferiva ad una tavola a vela, così come aveva 
dichiarato la Commissione. Ciò posto, le clausole degli accordi di licenza, in 
quanto relative a parti della tavola a vela non protette da brevetto ovvero in quanto 
riguardavano la tavola a vela completa, non potevano trovare giustificazione nella 
protezione dei diritti di proprietà industriale81 • 
In sostanza, i giudici comunitari ritennero di confermare la decisione della 
Commissione, posto che non rientravano nell'oggetto specifico del brevetto, ed in 
quanto restrittive della concorrenza ed erano dunque incompatibili con lart. 81 
par. 1, tutte le clausole esaminate, fatta eccezione per la clausola che prevedeva 
l'obbligo dei licenziatari di pagare per la vendita di parti di tavole a vela canoni di 
licenza calcolati sulla base del prezzo di vendita netto del prodotto (clausola n. 3 
della decisione). 
Per quanto riguardava il controllo di qualità delle tavole a vela (prima 
clausola), la Corte ritenne che si poteva ragionevolmente ritenere che esso non 
rientrasse nell'oggetto specifico del brevetto, in quanto il brevetto tedesco non 
copriva lo scafo82• Tuttavia, anche a voler supporre che il brevetto tedesco 
coprisse l'intera vela, e quindi anche lo scafo, non si poteva comunque ammettere 
che il controllo di qualità, così come disciplinato dal contratto in questione, fosse 
compatibile con l'art. 81 par. 183 . La Corte precisò, infatti, che "detto controllo 
deve effettuarsi in base ad esigenze di qualità e di sicurezza predeterminate ed a 
criteri pggettivamente verificabili. Diversamente, il carattere discrezionale di tale 
controllo consentirebbe al licenziante di imporre la propria scelta in fatto di 
modelli, ciò che contrasta con l'art. 81"84. 
Per quanto concerneva la clausola che obbligava il licenziatario a vendere 
gli elementi coperti dal brevetto tedesco solo assieme agli scafi autorizzati dal 
concedente (e quindi solo come tavole a vela complete, clausola n. 2), tale 
clausola, in quanto imponeva al licenziatario di vendere la merce brevettata solo 
81 
Cfr. sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., par. 36. 
82 
Cfr. sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., par. 45. 
83 
Cfr. sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., par. 46. 
84 
Cfr. sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., par. 46. 
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assieme a merce estranea al brevetto, non era da ritenersi indispensabile per lo 
sfruttamento del brevetto e, di conseguenza, era incompatibile con l'art. 81 85 . 
La Corte ritenne, invece, che non avesse effetti restrittivi della concorrenza 
la clausola che prevedeva l'obbligo di pagare il canone di licenza per le singole 
parti sulla base del prezzo di vendita netto del prodotto, nella parte in cui s1 
applicava alle attrezzature veliche (clausola 3). 
Relativamente a tale clausola, la Corte rilevò che non ricorreva nel caso di 
specie nessuna delle ipotesi che, secondo la Commissione, avrebbero potuto 
giustificare l'adozione di tale sistema di calcolo86. Tuttavia, posto che lo scafo 
aveva un valore più elevato di quello dell'attrezzatura velica, un sistema di 
calcolo basato sul prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa poteva 
restringere la concorrenza relativamente alla vendita separata degli scafi, che non 
erano però coperti dal brevetto, ma non quello delle attrezzature veliche87• 
Una riflessione ulteriore merita, infine, il ragionamento della Corte sulla 
clausola che contemplava l'obbligo dei licenziatari di non contestare la validità 
dei brevetti oggetto di licenza. Secondo la Corte, infatti, una clausola del genere 
manifestamente non rientrava nell'oggetto specifico del brevetto, "il quale non 
può essere interpretato nel senso di garantire una tutela anche contro le azioni di 
contestazione della validità del brevetto, tenuto conto dell'interesse pubblico 
all'eliminazione di ogni ostacolo che potrebbe derivare per l'attività economica 
da un brevetto concesso indebitamente"88 • Tale passaggio della sentenza è 
un'ult~ri()re dimostrazione dell'impostazione formalistica della Cort:e. La stessa 
ritenne, infatti, che la clausola in questione non rientrava nell'oggetto specifico 
del diritto di brevetto ma non chiarì in alcun modo l'iter logico-giuridico seguito. 
85 Cfr. sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., par. 57 e 59. 
86 Secondo la Commissione tale sistema di calcolo può essere legittimamente adottato quando il 
numero degli oggetti fabbricati o utilizzati o il loro valore unitario sia difficilmente determinabile 
nell'ambito di un complesso processo produttivo oppure allorché per il singolo oggetto brevettato 
non esista domanda distinta che il licenziatario non possa soddisfare a causa di un siffatto metodo 
di calcolo. 
87 Come vedremo nel capitolo successivo, le clausole che stabiliscono che le royalties vengano 
calcolate sulla base delle vendite di tutti i prodotti a prescindere dall'utilizzazione della tecnologia 
sotto licenza, costituiscono restrizioni fondamentali ai sensi dell'art. 4, par. 1 lett. a) del reg. n. 
772/2004. Come evidenziato anche nelle Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 agli accordi 
di trasferimento di tecnologia (GU C 101 del 27 aprile 2004, p. 2), che in proposito richiamano il 
caso Windsurfing, tali accordi determinano restrizioni della concorrenza, dato che provocano un 
aumento dei costi sostenuti dal licenziatario (vedi Linee direttrici, cit., par. 81). 
88 Cfr. sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., par. 92. · 
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Presumibilmente con "oggetto specifico del brevetto" la Corte voleva riferirsi al 
diritto del licenziante di ottenere una compensazione economica adeguata per gli 
investimenti effettuati ai fini dell'ottenimento del brevetto. In questo senso, allora, 
l'obbligo di non contestazione non rientrerebbe nell'oggetto specifico del diritto 
di brevetto 89• 
Resta il fatto che il passaggio in esame della sentenza Windsurfing è 
apparso alla dottrina poco chiaro e non sufficientemente motivato90. In proposito è 
opportuno ricordare, tuttavia, che la clausola di non contestazione venne inclusa 
nella black list del reg. n. 2349/84/CEE (adottato dopo la decisione Windsurfing 
ma prima della sentenza), regolamento che lasciava comunque impregiudicato il 
diritto del licenziante di recedere dal contratto di licenza in caso di contestazione. 
D'altro canto, però, la white list non prevedeva una clausola che riservasse al 
licenziatario il diritto di recesso in caso di contestazione. Anche dopo l'entrata in 
vigore del reg. n. 2349/84/CEE non era chiaro, dunque, se un accordo contenente 
tale clausola dovesse essere notificato a mezzo della procedura di opposizione o 
se fosse da considerare comunque non esentabile91 • 
89 Per un commento in merito cfr. Tritton, cit., p. 614 e segg. In proposito Tritton osserva che, dal 
ragionamento della Corte si potrebbe evincere quanto segue: se una clausola rientra nell'oggetto 
specifico del diritto, allora anche se restringe o falsa la concorrenza, essa non rientra nel campo di 
applicazione dell'art. 81 par. 1 TCE. Il fatto di rientrate nell'oggetto specifico del diritto, dunque, 
sarebbe una "condition precedent" rispetto alla questione dell'applicabilità dell'art. 81 par. 1 TCE 
e non un fattore da considerare per ponderare gli effetti dell'accordo sulla concorrenza. Che cosa si 
intenda per oggetto specifico del diritto relativamente ai contratti di licenza ed all'art. 81 TCE, 
tuttavia, non è stato chiarito. Parte della dottrina ha ritenuto di applicare agli accordi di licenza ed 
all'art. 81 la giurisprudenza elaborata dalla Corte in relazione agli artt. 28 e 30 TCE. Tale 
trasposizione è stata tuttavia criticata (v. Tritton, cit., p. 617). 
9° Keeling, cit., p. 346. Nel caso Bayer c. Suellhoefer, la Corte - tuttavia - si dimostrò meno 
rigida. La Commissione, che presentò le sue osservazioni alla Corte, riteneva che la clausola di 
non contestazione ricadeva in linea di principio nel divieto di cui all'art. 81 par. 1 ma sarebbe 
potuta risultare legittima nel caso fosse stata ricompresa in una transazione giudiziale, in presenza 
di dubbi non manifestamente infondati sulla validità del brevetto. La Corte ritenne, invece, che la 
transazione, anche se approvata da un giudice, è comunque un contratto e non può pertanto 
contenere clausole contrarie a norme imperative che regolano la validità dei contratto in generale. 
Secondo la Corte, dunque, nel caso di specie la clausola di non contestazione era da considerarsi 
legittima. Le clausole di non contestazione, infatti, vanno esaminate alla luce del contesto 
economico e giuridico in cui si inseriscono (cfr. par. 16 sentenza Bayer, cit.). Sotto questo punto dì 
vista, l'orientamento seguito dalla Corte nel caso Bayer c. Suellhoefer è in linea con un'analisi 
economicistica delle vertenze, analisi che sarebbe poi diventata la regola solamente negli anni 
successivi (per un commento in proposito, cfr. Keeling, cit., p. 349 e 350; Korah V., Technology 
transfer agreements, cit., 1996, p. 195). 
91 Cfr. Keeling, cit., p. 350; Korah V., Technology transfer agreements, cit., 1996, p. 182). 
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Nel complesso, la sentenza Windsurfing rileva la quasi totale assenza di 
analisi economica in ordine alle conseguenze prodotte dagli accordi di licenza92. 
Risultava confermata, dunque, ancora una volta, l'impostazione formalistica, che 
per molti anni aveva caratterizzato i ragionamenti della Corte nella disamina degli 
accordi di licenza, non solo di brevetto, ma anche di altri diritti di proprietà 
intellettuale nonché degli accordi di distribuzione e franchising. Il giudizio della 
Corte sembra basarsi sul presupposto che, di fatto, il monopolio conferito dai 
brevetti, e di conseguenza gli accordi di licenza di brevetto, si presume producano 
di per sé effetti anticoncorrenziali93 • 
Il caso Windsurfing, pur nella sua estrema complessità, rimane un caso 
fondamentale della giurisprudenza comunitaria per quanto concerne le clausole 
che impongono restrizioni di carattere non territoriale, così come confermato 
anche dal richiamo ai principi delineati in tale sentenza contenuto nelle Linee 
guida sull'applicazione del nuovo reg. CE n. 772/2004. 
9. Il primo regolamento di esenzione per accordi di licenza di know-how: il 
reg. n. 556/89/CEE 
Posto che il reg. n. 2349/84/CEE si applicava solamente agli accordi 
bilaterali di licenza di brevetto ed a quelli misti di licenza di brevetto e di 
comunicazione di know-how, fu ben presto chiaro che molti accordi non 
sarebbero rientrati nel campo di applicazione di tale regolamento. 
92 Cfr. Jones & Sufrin, cit., p. 710; Keeling, cit., p. 349. Vedi anche Anderman, cit., p. 100. 
Secondo quest ultimo autore l'analisi effettuata dalla Corte nel caso Windsurfing è più un'analisi 
orientata alla valutazione della libertà contrattuale dei licenziatari che non - come avrebbe dovuto 
essere invece - un'analisi degli effetti anticoncorrenziali dei contratti di licenza. 
93 Venit J., In the wake of Windsurfing: patent licensing in the Common Market, Fordham 
Corporate Law Institute, 1986, p. 560. V. anche Griffiths A., Windsurfing and the inventive step, 
Intellectual Property Quarterly 1999, p. 160. Nella sentenza Windsurfing i giudici comunitari 
hanno poi precisato che "l'art. 81 par. 1 del Trattato non esige che ogni clausola di un accordo, 
considerata in sé e per sé, possa pregiudicare il commercio intracomunitario. Il diritto 
comunitario in materia di concorrenza si applica agli accordi tra imprese che possano 
pregiudicare il commercio tra Stati membri: solo quando l'accordo, nel suo insieme, può 
pregiudicare il commercio occorre esaminare quali delle sue clausole abbiano lo scopo o l'effetto 
di restringere o falsare il gioco della concorrenza" (sentenza 25 febbraio 1986, Windsurfing, cit., 
par. 96). Si osservi che, in quanto non notificati ed in quanto non rientranti nelle ipotesi di 
esenzione dall'obbligo di notificazione, gli accordi oggetto del giudizio non poterono essere 
nemmeno valutati per l'esenzione ai sensi dell'art. 81 par. 3 TCE. 
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Il problema era particolarmente sentito e richiedeva una pronta soluzione, 
considerato anche il fatto che le imprese erano restie a concedere licenze di know-
how di indubbio valore economico, dal momento che gli accordi conclusi 
sarebbero potuti risultare invalidi ed avrebbero potuto esporre le imprese al 
rischio di sanzioni. 
Anche la Commissione non mancò di mettere in luce le "carenze" del 
regolamento di esenzione sugli accordi di licenza di brevetto, ritenendolo più 
volte non applicabile a determinati accordi che le venivano notificati. 
A tal proposito si segnala la decisione Boussois I Interpane94 del 1986. 
Questa fu la prima decisione della Commissione in materia di accordi di licenza di 
know-how, a seguito della pubblicazione del reg. n. 2349/84. 
L'accordo notificato alla Commissione riguardava la concessione, da parte 
dell'impresa tedesca Interpane Entwicklungs- und Beratungs GmbH & Co. KG 
ali' impresa francese Boussois SA, di un insieme di conoscenze tecniche brevettate 
e non brevettate, rientranti nel quadro della vendita a Boussois di un impianto 
industriale destinato a produrre vetri piani, ricoperti da sottili strati termoisolanti, 
da utilizzare per la produzione di vetri per l'edilizia95• La tecnologia originale 
sviluppata da Interpane era articolata attorno a un insieme di conoscenze tecniche 
non divulgate al pubblico e aventi carattere sostanziale (know-how), che 
riguardavano sia l'impianto che i prodotti. Uno dei tipi di strati termoisolanti era 
poi stato brevettato da Interpane in alcuni Stati membri. 
_In, base all'accordo concluso tra Boussois e Interpane, la prima sarebbe 
stata la sola impresa autorizzata a fabbricare i prodotti in Francia per un periodo 
iniziale di cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione del contratto; dopo 
tale periodo essa era autorizzata a produrre, a tempo indeterminato, ma a titolo 
non esclusivo. L'accordo non autorizzava Boussois a fabbricare in altri paesi. 
94 Decisione della Commissione 87/123/CEE del 15 dicembre 1986, GU L 50 del 19 febbraio 
1987,p.30. J 
95 L'impianto era in grado di produrre strati termoisolanti la cui fabbricazione era basata sul 
principio della sovrapposizione di rivestimenti alternati di un metallo prezioso e di un ossido di 
metallo; questi strati potevano essere di vari tipi. Interpane aveva messo a punto una tecnologia 
originale che consisteva nell'alternare un ossido di bismuto con argento (strati neutri) e con oro 
(strati oro), secondo un procedimento che garantiva al vetro la massima trasparenza. 
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Per quanto riguardava la distribuzione, invece, Boussois era autorizzata a 
vendere in Francia in via esclusiva per cinque anni dalla data di stipula del 
contratto ed al di fuori della Francia a titolo non esclusivo, senza limiti di tempo. 
Boussois e Interpane notificarono, dunque, l'accordo alla Commissione, 
. chiedendole un'attestazione negativa. Le imprese rilevavano, infatti, che la loro 
posizione collettiva sul mercato, seppur non trascurabile, non conferiva loro i 
mezzi per influenzare le condizioni dell'offerta e della domanda e che, pertanto, i 
limiti contrattuali individuati non potevano comportare restrizioni alla 
concorrenza ai sensi del Trattato. In via subordinata, le parti rilevavano che 
l'esclusiva concessa a Boussois soddisfa va comunque le condizioni, già 
individuate dalla Commissione, di cui all'art. 81 par. 3 TCE. 
La Commissione ritenne, tuttavia, che l'esclusiva di fabbricazione e di 
vendita concessa a Boussois per il territorio francese nonché gli obblighi di 
Boussois di non fabbricare e vendere fuori dalla Francia comportassero una 
restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune96• 
In particolare, l'esclusiva di fabbricazione e di vendita impediva ad altri 
potenziali licenziatari di intraprendere per lo stesso territorio un'attività di 
produzione e di vendita di prodotti dei tipi contemplati dall'accordo97• L'obbligo 
di Boussois di non fabbricare al di fuori della Francia, poi, limitava le vendite 
potenziali dello stesso in altri paesi della Comunità98 e l'obbligo di non vendere 
fuori dalla Francia, in un altro territorio della Comunità nel quale Interpane avesse 
design~t<? un altro licenziatario esclusivo, eliminava di fatto Boussois quale 
offerente99• 
Secondo la Commissione, l'accordo organizzava i rapporti tra un'impresa 
tedesca ed il suo licenziatario francese ai fini della fabbricazione e 
commercializzazione dei prodotti in tutta la Comunità; di conseguenza esso era 
atto ad incidere sul commercio tra Stati membri. Tenuto conto, poi, del 
coefficiente di penetrazione sul mercato degli Stati membri dei vetri isolanti 
96 Decisione della Commissione 87/123/CEE del 15 dicembre 1986, cit., par. 16. 
97 Decisione della Commissione 87/123/CEE del 15 dicembre 1986, cit., par. 16, lett. a. 
98 Decisione della Commissione 87/123/CEE del 15 dicembre 1986, cit., par. 16, lett. b. 
99 Decisione della Commissione 87/123/CEE del 15 dicembre 1986, cit.~ par. 16, lett. c. 
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prodotti secondo la tecnica elaborata da Interpane, le restrizioni alla concorrenza e 
l'incidenza sul commercio dovevano considerarsi sensibili100. 
Con riferimento alla richiesta di inapplicabilità del divieto di cui all'art. 81 
par. 1 TCE, la Commissione rilevò che nel caso di specie il reg. n. 2349/84/CEE 
non era applicabile ma che comunque l'accordo era esentabile ex art. 81 par. 3 
TCE. L'esclusiva concessa a Boussois nonché gli obblighi alla stessa imposti di 
non fabbricare e vendere fuori dalla Francia, tenuto conto della situazione della 
concorrenza nel mercato considerato, comportavano in buona sostanza vantaggi 
corrispondenti a quelli già ammessi dal reg. n. 2349/84/CEE per gli accordi di 
licenza di brevetto101 • Su tali presupposti, dunque, l'accordo poteva essere 
esentato. 
Ciò che è importante sottolineare, è il ragionamento seguito dalla 
Commissione per affermare la non applicabilità del reg. n. 2349/84/CEE al caso di 
specie. La Commissione osservava, infatti, che l'applicazione di tale regolamento 
era riservata a categorie di accordi di licenza di brevetto o di accordi misti. 
Tuttavia, nel caso in esame, aveva rilievo soprattutto la funzione e l'importanza 
del know-how trasferito. A differenza dei contratti di licenza che riguardavano lo 
sfruttamento di un'idea brevettata avente carattere di invenzione e del know-how 
complementare al brevetto, il caso Boussois I Interpane implicava di fatto il 
trasferimento di un pacchetto completo di conoscenze tecniche imperniate su un 
know-how elaborato102• 
Con la decisione Boussoisffnterpane, dunque, la Commissione indicò 
chiaramente che il regolamento di esenzione n. 2349/84/CEE relativo agli accordi 
di licenza di brevetto non si sarebbe potuto applicare ad accordi misti di licenza di 
know-how' dove il know-how avesse una funzione preponderante rispetto al 
100 Decisione della Commissione 87/123/CEE del 15 dicembre 1986, cit., par. 17. 
101 La Commissione riconosce che: 1) da un lato erano favoriti la divulgazione ed il 
perfezionamento di un nuovo prodotto in modo atto a migliorarne la produzione e la distribuzione, 
nonché a promuovere il progresso tecnico ed economico nella Comunità; 2) d'altra parte, si poteva 
ragionevolmente ritenere, tenuto conto in particolare degli investimenti effettuati da Boussois, che 
gli utilizzatori avrebbero potuto beneficiare di una congrua parte dei profitti che sarebbero risultati 
dall'accordo. 
102 Decisione della Commissione 87/123/CEE del 15 dicembre 1986, cit., par. 19. La Commissione 
osserva che nella fattispecie il know-how era articolato attorno a due elementi. Il primo riguardava 
l'impianto produttivo, ed in particolare il suo montaggio ed il suo avviamento. Il secondo 
riguardava i vari tipi di prodotto che potevano essere fabbricati mediante in solo know-how, 
mentre i brevetti tutelavano un solo tipo di prodotto. · 
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brevetto e dove 1a licenza del brevetto non fosse strettamente necessaria per 
espletare il processo produttivo. In tale occasione, così come nelle successive 
decisioni rese nei casi Jus Rol & Rich Products103 e Delta Chemie104, la 
Commissione, nonostante applicasse l'art. 81 par. 1 in modo ancora restrittivo, 
dimostrò di trattare con favore le licenze di know-how, garantendo esenzioni 
individuali ai sensi dell'art. 81 par 3 TCE105• 
L'esperienza acquisita dalla Commissione in materia di accordi di licenza 
di know-how e, soprattutto, la necessità di garantire una maggiore certezza del 
diritto, vista la crescente importanza economica che stavano assumendo le 
informazioni tecniche non brevettate, spinsero la Commissione ad adottare un 
regolamento di esenzione anche per gli accordi di licenza di know-how, che venne 
pubblicato nel 1989. Si trattava del reg. n. 556/89/CEE106• 
La struttura di tale regolamento, che entrò in vigore il 1 aprile 1989, era 
simile al regolamento di esenzione per gli accordi di licenza di brevetto, anche se 
dal punto di vista sostanziale vi erano non poche differenze. 
La Commissione - nel primo considerando - prese atto che "la crescente 
importanza economica delle infonnazioni tecniche non brevettate( ... ), il rilevante 
numero di accordi conclusi dalle imprese, comprese le strutture di ricerche 
pubbliche, esclusivamente per lo sfruttamento di dette infonnazioni (i c.d. "puri" 
accordi di licenza di know-how) e il fatto che il trasferimento di know-how è 
spesso irreversibile comportava( no) la necessità di accrescere la certezza del 
diritto p~r quanto riguarda lo statuto di detti accordi a norma de(la regole di 
concorrenza, con conseguente incoraggiamento della diffusione delle conoscenze 
tecniche nella Comunità"101• Il know-how concesso in licenza, tuttavia, doveva 
essere segreto, sostanziale ed identificato108• 
103 Decisione della Commissione 88/143/CEE, GU L 69 del 15 marzo 1988, p. 21. 
104 Decisione della Commissione 88/563/CEE, GU L 309 del 15 novembre 1988, p. 34. 
105 V. Tirtton, cit., p. 710; Korah, Technology transfer agreements, 1996, cit., p. 61; Anderman, 
cit., p. 79. Anderman rileva che la Commissione non estese i principi enucleati nella sentenza 
Nungesser per le licenze esclusive aperte di nuove tecnologie anche agli accordi puri di licenze di 
know-how o agli accordi di licenza dove il know-how fosse predominante. 
106 Reg. CEE n. 556/89 del 30 novembre 1988, GU L 61del4 marzo 1989, p. 1. La prima proposta 
di regolamento era stata pubblicata nel 1987 (GU C 214 p. 2).Per un approfondimento in merito, 
cfr. Anderman, cit., p. 79. 
107 V. primo considerando, reg. CEE n. 556/89 del 30 novembre 1988. 
108 L'art. 1 par. 7 del regolamento precisava il significato di questi tre termini. Con il termine 
"segreto" si indicava che il know-how non era generalmente noto o facilmente accessibile; il 
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Al pari degli accordi di licenza di brevetto, anche gli accordi puri di 
licenza di know-how e gli accordi misti di licenza di know-how e brevetto, 
svolgevano (e svolgono) un ruolo importante nel trasferimento di tecnologie. Per 
questo motivo si era resa opportuna ladozione di un regolamento di esenzione nel 
cui campo di applicazione ricadessero gli accordi misti, che non potevano essere 
esentati ai sensi del reg. n. 2349/84/CEE, compresi gli accordi accessori che 
riguardavano marchi o altri diritti di proprietà intellettuale, accordi non 
contemplati dal reg. n. 2349/84/CEE. 
Il regolamento di esenzione sugli accordi di licenza di know-how 
dimostrava di recepire anche i principi enunciati dalla Corte nella sentenza 
Nungesser, in quanto considerava che gli accordi di licenza esclusiva, cioè gli 
accordi con i quali il licenziante si obbliga a non utilizzare egli stesso la 
tecnologia concessa nel territorio del licenziatario e a non concedervi nessun'altra 
licenza, non erano di per sé incompatibili con l'art. 81 par. 1, allorché riguardano 
l'introduzione e la protezione di una nuova tecnologia nel territorio della licenza, 
a causa dell'importanza della ricerca effettuata e dell'accresciuto livello di 
concorrenza e di competitività delle imprese interessate derivante dalla diffusione 
dell'innovazione nell'ambito della Comunità109• 
La Commissione riconobbe, infatti, che sia questi che altri obblighi 
(individuati dall'art. 1 del regolamento) 110 contribuivano al trasferimento della 
tecnologia e, quindi, a migliorare la produzione e a promuovere il progresso 
tecnico. 
In sostanza, il regolamento consentiva di conferire un'esclusiva territoriale 
al licenziatario contro le vendite attive di altri licenziatari o del licenziante stesso 
per un periodo massimo di dieci anni, termine che decorreva dalla data della firma 
del primo accordo di licenza stipulato dal licenziante concernente la medesima 
termine "sostanziale" indicava che il know-how includeva delle informazioni importati per 
l'insieme o per una parte rilevante del processo produttivo o di un prodotto. Il termine 
"identificato" indicava che il know-how era descritto o fissato su un supporto fisico, in modo tale 
da permettere di verificare che esso possedesse i requisiti di segretezza e sostanzialità. 
109 V. sesto considerando, reg. CEE n. 556/89 del 30 novembre 1988. 
110 L'art. 1 prevedeva tra le clausole ammesse: l'obbligo del licenziante di non autorizzare altre 
imprese ad utilizzare e di non utilizzare egli stesso la tecnologia concessa nel territorio delle 
licenze (n. 1 e 2); l'obbligo del licenziatario di non utilizzare la tecnologia concessagli nei territori 
del mercato comune riservati al licenziante o ad altri licenziatari (n. 3 e 4 ); lobbligo del 
licenziatario di astenersi dal praticare una politica attiva di immissione in commercio del prodotto 
oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatati all'interno del mercato comune (n. 5). 
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tecnologia. La protezione garantita contro le vendite passive era limitata, invece, 
ad un periodo di cinque anni. 
Le altre clausole della white list, tra cui comparivano l'obbligo del 
licenziatario di non divulgare il know-how e di non concedere sottolicenze111, 
erano tutte sostanzialmente riconducibili a clausole "accessorie". 
Seguiva una lunga black list, contenente previsioni quali l'obbligo del 
licenziatario di pagare un canone per beni o servizi che non fossero né 
interamente né parzialmente ottenuti mediante la tecnologia sotto licenza112 
nonché restrizioni di ordine quantitativo dei prodotti da fabbricare o vendere113 e 
restrizioni in ordine alla determinazione dei prezzi114• 
Nonostante il regolamento contenesse una lunga lista di clausole non 
ammesse, va riconosciuto che la Commissione dimostrò un orientamento meno 
rigido rispetto al passato, nel tentativo di incoraggiare gli investimenti e 
l'innovazione115• 
Il regolamento sugli accordi di know-how, sebbene rappresentasse 
un'importante innovazione, non consentiva ancora di considerare risolti tutti i 
problemi che gli accordi di licenza dei diritti di proprietà intellettuale ponevano. 
Non era sempre facile, infatti, valutare se un accordo misto di licenza di brevetto e 
know-how ricadesse nel campo di applicazione del reg. n. 2349/84/CEE o del reg. 
n. 556/89/CEE e, soprattutto, non erano comunque disciplinati dai regolamenti di 
esenzione accordi di licenza di altri diritti di proprietà intellettuale, tra cui i 
111 Cfr. art. 2, reg. CEE n. 556/89 del 30 novembre 1988, cit. 
112 Cfr. art. 3, n. 5, reg. CEE n. 556/89 del 30 novembre 1988, cit. 
113 Cfr. art. 3, n. 7, reg. CEE n. 556/89 del 30 novembre 1988, cit. 
114 Cfr. art. 3, n. 8, reg. CEE n. 556/89 del 30 novembre 1988, cit. 
115 Un segno di quest'apertura della Commissione può essere visto, per esempio, nelle previsioni 
in materia di pagamento dei canoni. In linea di principio, le parti non hanno bisogno di essere 
protette nei confronti della conseguenze finanziarie prevedibili di un accordo liberamente stipulato 
e non dovrebbero pertanto subire restrizioni per quanto concerne la scelta dei mezzi idonei a 
finanziare il trasferimento di tecnologia. Vedi anche 15° considerando al reg. n. 556/89. La 
Commissione precisa che ciò vale in particolare quando si tratta di know-how, dato che rispetto ad 
esso non si può configurare l'ipotesi di abuso di un diritto di monopolio legale. Nel regolamento di 
esenzione per gli accordi di licenza di brevetto, tuttavia, il pagamento dei canoni era 
sostanzialmente legato alla durata del brevetto. Nel regolamento sugli accordi di licenza di know-




marchi, a meno che la licenza di tali diritti non fosse accessoria ad un diritto di 
brevetto o di know-how116• 
10. Il passaggio ad un unico regolamento di esenzione per gli accordi di 
licenza di brevetto e know-how: il reg. CE n. 240/96 sugli accordi di 
trasferimento di tecnologia. 
Già all'inizio degli anni '90 la Commissione maturò l'idea che non aveva 
più molto senso distinguere tra accordi di licenza di brevetto ed accordi di licenza 
di know-how, dal momento che entrambi, in sostanza, avevano ad oggetto la 
licenza di tecnologie. 
La politica della Commissione nei confronti degli accordi di licenza di 
tecnologia, poi, stava cambiando ulteriormente. La Commissione, infatti, dimostrò 
di abbandonare (seppure non ancora del tutto) l'impostazione meramente 
formalistica che aveva caratterizzato le decisioni degli anni precedenti, per passare 
ad un metodo di analisi di tipo economico, basato sul presupposto che i 
trasferimenti di tecnologia producono effetti positivi sulla concorrenza117• 
Questo ultimo concetto è espresso chiaramente anche nel Libro bianco 
della Commissione del 1993118, in cui si evidenziava che la competitività 
dell'Europa relativamente ad impiego, esportazioni, ricerca e sviluppo (R&S) ed 
innovazione era minore rispetto a quella di Stati Uniti e Giappone. Si rendeva 
necessario, pertanto, ricercare un nuovo equilibrio tra innovazione e concorrenza, 
al fine di permettere alle imprese europee di competere sul mercato 119• 
116 Si osservi che mentre nei considerando del reg. n. 2349/84 si faceva esclusivo riferimento ai 
diritti di marchio, lart. 1 del reg. n. 556/89 si riferiva sia ai marchi che agli altri diritti di proprietà 
intellettuale. Per un caso in cui la licenza del diritto di marchio era stata ritenuta preponderante 
rispetto alla licenza del know-how, vedi decisione 901186/CEE della Commissione del 23 marzo 
1990 (GU L 100 del 20 aprile 1990, p. 32), Moosehead I Whitbread. Nonostante in tale caso, che 
concerneva la produzione e distribuzione di birra Canadese nel Regno Unito, non si potesse 
applicare il reg. n. 556/89, la Commissione ritenne, tuttavia, di concedere un'esenzione 
individuale. 
117 V. Tritton, cit., p. 710. L'autore sostiene che vi era stato un abbandono dell'impostazione 
formalistica con conseguente avvicinamento alla c.d. "rule of reason". 
118 Libro bianco della Commissione su crescita competitività ed impiego, Bollettino della CE, 
Supp. 6/93, p. 9. 
119 Le idee di fondo del Libro bianco vennero riprese dalla stessa Commissione nella 
Comunicazione del 14 settembre 1994119, dove veniva sottolineata la necessità di incoraggiare i 
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La scadenza del reg. n. 2349/84/CEE, originariamente fissata al 31 
dicembre 1994, rappresentò un ulteriore incentivo per la Commissione a 
riesaminare la questione dei regolamenti di esenzione per gli accordi di licenza di 
brevetto. Si ritenne opportuno, dunque, unificare il campo di applicazione dei 
regolamenti di esenzione relativi agli accordi sopra citati in un unico regolamento 
relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia, armonizzando e semplificando 
le disposizioni applicabili a detti accordi, al fine di migliorare la diffusione delle 
conoscenze tecniche nella Comunità e di promuovere la fabbricazione di prodotti 
sempre più perfezionati120• 
Al posto del regolamento di esenzione per gli accordi di licenza di brevetto 
e di quello relativo agli accordi di licenza di know-how, la Commissione adottò 
un unico regolamento di esenzione per gli accordi di trasferimento di tecnologia: 
il reg. CE n. 240/96121• 
Il nuovo regolamento aveva lo scopo di stabilire un equilibrio tra tre 
principali obiettivi: semplificare le disposizioni che disciplinavano gli accordi di 
licenza, combinando in un unico regolamento le esenzioni per accordi di licenza 
di brevetto e di know-how; assicurare una concorrenza effettiva per i prodotti 
nuovi; costituire per le imprese che investivano nei paesi dell'Unione un contesto 
giuridico favorevole, che garantisse la certezza del diritto e dove gli oneri 
amministrativi legati alle esenzioni individuali fossero ridotti al minimo. 
Per conciliare questi tre obiettivi era stato previsto che il beneficio 
dell' es~nz.ione si applicasse solamente a tipi specifici di accordi (accordi puri o 
misti di licenza esclusiva di brevetti e di know-how). Partendo dal presupposto 
che ogni restrizione che andava oltre l'oggetto specifico del diritto di brevetto 
rientrava potenzialmente nel campo di applicazione dell'art. 81 par. 1, erano poi 
state individuate, sulla base dei modelli precedenti di regolamenti di esenzione, tre 
categorie di clausole: clausole bianche, clausole nere e clausole grigie, che 
corrispondevano alle clausole ammesse, vietate ed esentabili. 
trasferimenti di tecnologia, perché questo avrebbe favorito la competitività delle imprese europee a 
livello mondiale (v. Anderman, cit., p. 82). 
120 Tali considerazioni verranno poi riprese dalla Commissione nel terzo considerando al reg. n. 
240/96, emanato in sostituzione dei reg. n. 2349/84 e 556/89. 
121 Reg. CE n. 240/96 della Commissione del 31 gennaio 1996, GU L 31. del 9 febbraio 1996, p. 2. 
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Il nuovo regolamento di esenzione non configurava ancora un radicale 
cambiamento di rotta rispetto alla situazione configuratasi negli anni precedenti 
ma evidenziava in ogni caso importanti elementi di novità. 
In primo luogo, in diverse ipotesi vennero ampliati i termini di concessione 
dell'esclusiva territoriale. 
In secondo luogo, la Commissione provvide a ridurre le ipotesi che 
configuravano clausole vietate e ad estendere la lista delle clausole ammesse (lista 
bianca). Tra le clausole vietate venivano ancora ricomprese sia le restrizioni in 
ordine alla determinazione dei prezzi122 che all'individuazione della clientela123, 
nonché quelle in ordine al quantitativo di prodotti oggetto di licenza da fabbricare 
o da vendere124. L'esenzione non poteva trovare applicazione, inoltre, se il 
contratto prevedeva che il licenziante fosse tenuto, anche in forza di accordi 
separati o mediante prolungamento automatico della durata iniziale dell'accordo, 
a non concedere licenze ad altre imprese per lo sfruttamento della tecnologia 
concessa nel territorio della licenza per un periodo superiore al periodo indicato 
nell'art. 1 (cinque o dieci anni a seconda dei casi)125. Un minor numero di clausole 
vietate rispetto ai regolamenti precedenti era il riflesso dell'orientamento di favore 
assunto dalla Commissione nei confronti degli accordi di licenza 126. 
Anche il reg. n. 240/96, così come i regolamenti di esenzione precedenti, 
prevedeva che la sola Commissione potesse revocare il beneficio 
dell'applicazione del regolamento, qualora un accordo esentato in forza del 
regolatl).ei:ito presentasse effetti incompatibili con le condizioni di cui all'art. 81 
par. 3121_ 
122 Art. 3, n. 1, reg. n. 240/96, cit. 
123 Art. 3, n. 4, reg. n. 240/96, cit. 
124 Art. 3, n. 5, reg. n. 240/96, cit. 
125 Art. 3, n. 7, reg. n. 240/96, cit. 
126 Anderman, cit., p. 84. 
127 V. art. 7, reg. n. 240/96, cit. L'art. 7 conteneva un elenco non tassativo di casi, tra cui venivano 
annoverate le seguenti ipotesi: 1) quando l'accordo aveva l'effetto di impedire che i prodotti 
oggetto di licenza venissero sottoposti alla concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati 
dall'utente intercambiabili o surrogabili, situazione che poteva verificarsi nel caso in cui il 
licenziatario detenesse una quota di mercato superiore al 40%; 2) quando il licenziatario rifiutava, 
senza ragione obiettivamente giustificabile, di soddisfare domande da lui non sollecitate di 
fornitura da parte di utenti stabiliti nel territorio di altri licenziatari. La revoca del beneficio 
dell'esenzione avveniva a mezzo di decisione, impugnabile davanti alla Corte (sul punto v. infra 
Capitolo 3). Si osservi, tuttavia, che solitamente la Commissione minacciava di esercitare tale 
potere, qualora le parti non avessero modificato gli accordi sulla base delle indicazioni dalla stessa 
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Certamente la previsione di un simile potere di revoca comprometteva la 
certezza del diritto che il regolamento tendeva a garantire128• D'altro canto era 
necessario attribuire alla Commissione tale potere, dal momento che anche 
accordi formalmente in linea con le previsioni del regolamento avrebbero potuto, 
ciononostante, produrre effetti negativi sul piano della concorrenza. 
Un'ultima riflessione sull'art. 5 del regolamento de quo, il quale escludeva 
dal campo di applicazione dello stesso determinati accordi 129. Tale norma aveva 
essenzialmente un doppio ordine di funzioni. In primo luogo essa escludeva dal 
campo di applicazione del regolamento tutte quelle tipologie di accordi che 
avrebbero richiesto un'attenta analisi del contesto economico e giuridico in cui si 
inserivano (per poterne valutare gli effetti sul piano della concorrenza), come -
per esempio - gli accordi conclusi tra i membri di una comunità di brevetti o di 
know-how (c.d. patento know-how pools)130• In secondo luogo, era previsto che il 
regolamento non si applicasse ad accordi che rientravano già nel campo di 
applicazione di altri regolamenti di esenzione, come gli accordi di distribuzione 
esclusiva131 . 
Riassumendo il regolamento in questione presentava, dunque, ancora un 
carattere formale e seguiva un'impostazione legalistica, analoga a quella adottata 
in passato dalla Commissione per gli accordi verticali ed orizzontali. Il campo di 
applicazione del regolamento era, inoltre, ancora eccessivamente ristretto, sia in 
ordine al tipo di diritti di proprietà intellettuale (solo brevetti e know-how) che al 
tipo di_ ~ccordi (solo accordi bilaterali di licenza esclusiva). La _concessione 
dell'esenzione per categoria, poi, dipendeva da numerosi e complessi requisiti di 
carattere formale, indicati nella c.d. lista bianca e nell'ancora lunga lista nera. Le 
norme del regolamento in questione erano, per di più, concentrate sulle clausole di 
esclusiva territoriale e si presentavano ancora eccessivamente particolareggiate. 
Questi in sostanza i punti deboli del reg. CE n. 240/96, che vennero 
evidenziati dalla Commissione stessa nella Relazione valutativa del dicembre 
fomite (v. sentenza 11giugno1991, Tetra Pak I, causa T-51/89, in Racc. p. 1-2757) ma sono pochi 
i casi in cui tale potere è stato effettivamente esercitato. 
128 Cfr. Anderman, cit., p. 85. 
129 V. infra Capitolo 4 (pool tecnologici), 
13° Cfr. art. 5, n. 1, reg. n. 240/96, cit. 
131 Cfr. art. 5, n. 5, reg. n. 240/96, cit. 
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2001 sull'applicazione di tale regolamento132• Si rendeva necessario, pertanto, 
procedere in tempi brevi alla sua revisione, considerate altresì le sostanziali 
modifiche alle regole di concorrenza introdotte alla fine degli anni '90 in materia 
di accordi verticali ed orizzontali. Con tali interventi normativi era stato sancito, 
infatti, il passaggio dall'impostazione legalistica e formalistica, che aveva 
caratterizzato i decenni precedenti, ad un'impostazione maggiormente improntata 
a valutazioni di tipo economico. 
Bisognava, dunque, allineare il regolamento di esenzione per gli accordi di 
trasferimento di tecnologia con gli altri regolamenti di esenzione, che seguivano il 
"nuovo modello", improntato al reg. CE n. 2790/99 sugli accordi verticali. 
Per di più le proposte della Commissione volte a sostituire l'allora vigente 
reg. n. 17/62, nell'ottica di una complessiva modernizzazione del sistema di 
applicazione delle regole di concorrenza del Trattato, qualora approvate, 
avrebbero reso obsoleti ed incompatibili, con il nuovo sistema, il metodo della 
lista grigia nonché la correlata procedura di opposizione prevista dal reg. CE n. 
240/96. 
Il progetto del nuovo regolamento e delle relative Linee direttrici venne 
dunque pubblicato dalla Commissione il 1° ottobre 2003. A tale pubblicazione 
seguì un acceso dibattito, che vide come protagonisti imprese, associazioni 
professionali, autorità dei diversi Stati membri e di paesi terzi 133, dibattito che 
portò alla revisione di alcune parti del progetto . 
. L~ versione definitiva del nuovo reg. CE n. 772/2004 sugli accordi di 
trasferimento di tecnologia venne quindi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
27 aprile 2004. 
132 
Relazione valutativa sull'applicazione del reg. n. 240/96, Bruxelles, 2001. 
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SUGLI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA: 
IL REG. CE N. 772/2004 
SOMMARIO: 1. La "modernizzazione" del diritto comunitario della concorrenza, 
l'allargamento dell'Unione ed il reg. CE n. 772/2004. - 2. Le principali novità introdotte 
dal RECTT. - 3. Periodo di validità del RECTT. -4. Il campo di applicazione del RECTT. 
- 4.1. (segue) il campo di applicazione oggettivo. - 4.2. (segue) il campo di applicazione 
soggettivo. - 4.3. (segue) la licenza di tecnologia e le diverse tipologie di accordi in cui 
essa si inserisce: il rapporto tra il RECTT e gli altri regolamenti di esenzione per categoria. 
- 5. I limiti all'applicazione del regolamento di esenzione derivanti dal criterio delle quote 
di mercato. - 5.1. (segue) il mercato rilevante dei prodotti e delle tecnologie. - 5.2. (segue) 
imprese concorrenti e non concorrenti: la diversa disciplina applicabile in materia di quote 
di mercato. - 5.3. (segue) il metodo di calcolo delle quote di mercato. - 6. Le restrizioni 
fondamentali della concorrenza che escludono il beneficio dell'applicazione del RECTT: la 
c.d. black list. - 6.1 (segue) le clausole di fissazione dei prezzi. - 6.2 (segue) le limitazioni 
alla produzione e le restrizioni alle vendite. - 6.3 (segue) la ripartizione dei mercati e della 
clientela. - 6.4 (segue) le altre restrizioni: uso interno, fonti di approvvigionamento 
alternative, campi tecnici di utilizzazione, distribuzione. - 7. Le esenzioni parziali e la 
disciplina delle restrizioni escluse. - 7.1 (segue) gli obblighi di retrocessione. - 7.2 (segue) 
le clausole di non contestazione. - 7.3 (segue) le restrizioni relative allo sfruttamento della 
tecnologia del licenziatario e le restrizioni alle attività di ricerca e sviluppo. - 8. La revoca 
del regolamento di esenzione e la procedura di accertamento della non applicabilità dello 
stess9.-::- 9. Conclusione: alcune riflessioni sull'applicazione del RECTT. 
1. La "modernizzazione" del diritto comunitario della concorrenza, 
l'allargamento dell'Unione ed il reg. CE n. 772/2004. 
Il reg. CE n. 772/2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia, entrato 
in vigore il 1 ° maggio 2004, è simile nella struttura alla "nuova generazione" di 
regolamenti di esenzione, che hanno come modello il reg. CE n. 2790/99 sugli 
accordi verticali. 
Come abbiamo già visto, tali regoìamenti di esenzione sono il riflesso del 
nuovo approccio nell'applicazione delle regole antitrust, che ha visto l'abbandono 
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dell'impostazione prettamente formalistica e "legalistica" seguita fino alla fine 
degli anni '90 ed il contestuale passaggio ad un'impostazione di tipo economico, 
che valorizza gli effetti economici prodotti dagli accordi sul mercato. 
L'entrata in vigore del reg. n. 772/2004 è coincisa con l'ingresso 
nell'Unione europea di dieci nuovi Stati membri1 nonché con l'entrata in vigore 
del reg. CE n. 112003, il quale ha sostituito il reg. n. 17/62, che per più di 
quarant'anni aveva disciplinato l'applicazione degli articoli 81 e 82 TCE. 
Le modifiche apportate dal reg. n. 1/2003 sono numerose. Su un piano 
generale, va rilevato che detto regolamento ha contribuito notevolmente alla 
modernizzazione ed alla semplificazione della disciplina comunitaria della 
concorrenza, generalizzando il decentramento applicativo delle regole antitrust2. 
La concessione di esenzioni individuali, infatti, non è più riservata alla sola 
Commissione ma rientra anche nei compiti delle autorità garanti della concorrenza 
degli Stati membri e dei giudici nazionali. Il reg. CE n. 1/2003 ha abolito, inoltre, 
il sistema di notificazione preventiva degli accordi alla Commissione, previsione 
che tuttavia era già stata introdotta a partire dal 1 ° gennaio 2000 per gli accordi 
verticali 3. 
Mentre in ongme lo scopo dei regolamenti di esenzione era 
sostanzialmente quello di ridurre il numero di accordi notificati alla Commissione, 
la sola ma importante funzione che può essere attribuita agli stessi oggi è quella di 
garantire un livello accresciuto di certezza del diritto alle imprese, che si trovano a 
1 Nell'ottica dell'allargamento, si è dovuta prendere in esame anche la questione degli accordi che 
avevano ad oggetto il territorio dei dieci nuovi Stati membri. L'Atto di adesione prevedeva infatti 
un periodo transitorio per i regolamenti di esenzione: fino al 31 ottobre 2004 il divieto ex art. 81 
par. 1 non si sarebbe applicato agli accordi in essere alla data dell'adesione dei dieci nuovi Stati 
che sarebbero invece ricaduti nel divieto a seguito dell'adesione (v. Atto di adesione, Allegato II, 
Sezione 5). La Sezione 5( 4) dell'Allegato II prevedeva che tale periodo transitorio si applicasse 
anche al reg. n. 240/96; tuttavia, dal momento che tale regolamento è stato abrogato dal reg. n. 
772/2004 a far data dal 1 maggio 2004, la previsione è rimasta sostanzialmente lettera morta. 
2 Per un approfondimento in merito, v. Calamia A. M., La nuova disciplina della concorrenza nel 
diritto comunitario, Milano, 2004; Frignani A., Pardolesi R (a cura di), La concorrenza, Torino, 
2006; Munari F., Le regole di concorrenza nel sistema del Trattato, in Tizzano A. (a cura di), Il 
diritto privato dell'Unione europea, Torino, 2006, p. 1462. V. anche Prosperetti L., Siragusa M., 
Beretta M., Merini M., Economia e diritto antitrust, Roma, 2006. 
3 Il reg. CE n. 1216/99 aveva modificato infatti l'art. 4 par. 2 del reg. n. 17/62, che individuava le 
ipotesi in cui si era esentati dal notificare gli accordi, inserendovi le intese verticali. V. Manzini, 
La riforma della disciplina delle restrizioni verticali della concorrenza, DUE, 2000, p. 551; 
Whish, cit., CMLRev 1999. 
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dover valutare autonomamente gli accordi che sottoscrivono, essendo loro 
preclusa la possibilità di notificarli. 
Alle imprese viene oggi offerto, comunque, un nuovo strumento, 
rappresentato dalle c.d. "lettere di orientamento"4. Secondo la Commissione5, i 
nuovi regolamenti di esenzione per categoria corredati dalle relative 
comunicazioni e linee guida, nella maggior parte dei casi, permettono alle imprese 
di effettuare un'autovalutazione degli accordi da stipulare. Tuttavia, nei casi in cui 
dovesse permanere una reale incertezza sull'applicazione degli articoli 81 e 82 
TCE, la Commissione riconosce alle imprese la possibilità di ottenere dalla stessa 
un orientamento informale. Le lettere di orientamento, che nella sostanza sono 
simili alle c.d. "comfort letters"6, mirano a risolvere problemi generali di 
applicazione degli articoli 81 e 82 che non siano già chiariti dal quadro giuridico 
comunitario esistente, quadro in cui vanno ricomprese la giurisprudenza 
comunitaria, la prassi decisionale, gli orientamenti della Commissione e le 
precedenti lettere di orientamento 7• 
Le imprese, dunque, non potranno richiedere alla Commissione una lettera 
di orientamento per la risoluzione di un caso specifico, in quanto le lettere di 
. 
orientamento sono riservate alla risoluzione di problemi applicativi di carattere 
generale. Non si dimentichi poi che l'emissione di tali lettere è soggetta, inoltre, a 
specifiche condizioni, individuate dalla Commissione nella Comunicazione che 
disciplina le lettere di orientamento8 . 
. II. . nuovo regolamento sugli accordi di trasferimento di tecnologia si è 
inserito, dunque, in un contesto normativo profondamente diverso da quello che 
aveva caratterizzato i decenni precedenti, contesto che ha visto l'ingresso 
4 V. Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per le quest10m nuove 
relative agli articoli 81 e 82 TCE sollevate da casi individuali (lettere di orientamento), in GU C 
101del27 aprile 2004, p. 6. 
5 V. Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per le questioni nuove 
relative agli articoli 81 e 82 TCE, cit., par. 4. 
6 V. Fine F., The EU's new antitrust rules for technology licensing: a turbolent harbour for 
licensors, ELRev. 2004, p. 767. 
7 V. Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per le questioni nuove 
relative agli articoli 81 e 82 TCE, cit., par. 8. Le lettere di orientamento non sono decisioni della 
Commissione e non vincolano le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati 
membri nell'applicazione degli artt. 81 e 82 (v. par. 25 Comunicazione Commissione cit.). 
8 V. Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per le questioni nuove 
relative agli articoli 81 e 82 TCE, cit., par. 8. 
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nell'Unione di nuovi Stati membri ma, soprattutto, la c.d. "modernizzazione" del 
diritto comunitario della concorrenza. 
2. Le principali novità introdotte dal reg. CE n. 772/2004 sugli accordi di 
trasferimento di tecnologia. 
Fatte alcune opportune premesse sul contesto giuridico in cui si è inserito 
il reg. CE n. 772/2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia (RECTT), 
veniamo ora ad esaminare le principali novità introdotte da tale regolamento di 
esenzione ed i contenuti dello stesso. 
Il reg. CE n. 772/2004, la cui pubblicazione è stata accompagnata da una 
dettagliata comunicazione della Commissione9, si presenta per certi aspetti più 
flessibile rispetto al previgente reg. n. 240/96, mentre per altri aspetti è più 
limitativo della libertà contrattuale delle parti10. La maggior flessibilità è data dal 
fatto che il nuovo regolamento non contiene né un elenco di clausole ammesse né 
una lista c.d. grigia: tutte le previsioni contrattuali che non rientrano negli elenchi 
delle restrizioni fondamentali e delle res~rizioni escluse sono pertanto ammesse. Il 
nuovo regolamento non impone più alle parti la c.d. "camicia di forza", che 
derivava alle stesse dall'elenco di clausole ammesse contenute nel reg. n. 240/96. 
D'altro canto, come vedremo, le norme che prevedono le restrizioni fondamentali 
e le restrizioni escluse in certi ambiti finiscono con il limitare maggiormente la 
9 Comunicazione della Commissione contenente Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 del 
trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia, in GU C 101 del 27 aprile 2004, p. 2. Tale 
Comunicazione si divide in tre sezioni: la prima evidenzia alcuni principi generali relativi all'art. 
81 TCE ed ai diritti di proprietà su beni immateriali; la seconda contiene linee direttrici 
sull'applicazione del regolamento di esenzione mentre la terza prende in esame le ipotersi di 
applicazione dell'art. 81 par. 1 e 3 agli accordi di trasferimento di tecnologia che non rientrano nel 
campo di applicazione del regolamento. A proposito di comunicazioni della Commissione, è 
curioso notare che lo stesso giorno in cui è stato pubblicato il reg. n. 772/2004 con le relative linee 
guida, la Commissione ha pubblicato anche una Comunicazione sull'applicazione dell'art. 81 par. 
3 (v. GU C 101del27 aprile 2004, p. 97; vedi in proposito Capitolo 1). La Commissione chiarisce 
che le linee direttrici sulle restrizioni verticali, sugli accordi orizzontali e sui trasferimenti di 
tecnologia illustrano l'applicazione dell'art. 81 a tali accordi specifici. Obiettivo delle linee 
direttrici sull'applicazione dell'art. 81 par. 3 invece è quello di illustrare la posizione della 
Commissione in merito ai criteri sostanziali di valutazione applicati ai vari tipi di accordi e 
stabilire un quadro generale di analisi per l'applicazione dell'art. 81 par. 3. 
10 V. Jones & Sufrin, cit., p. 720; Blaise J. B., Idot L., Concurrence - Mise en reuvre des articles 
81et82 CE, RTD eur, 2005, p. 131 e segg. 
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libertà contrattuale delle parti rispetto al sistema previgente, come avviene - per 
esempio - per lesclusiva territoriale11 • 
Le novità introdotte dal regolamento in questione sono numerose ed 
ognuna di esse merita di essere attentamente analizzata, per i riflessi che queste 
producono sul sistema dei rapporti tra imprese ed in relazione alla competitività 
delle stesse. 
Il primo elemento di novità è rappresentato dall'ampliamento del campo di 
applicazione rationae materiae del regolamento di esenzione, che copre non solo 
accordi di licenza di brevetto e know-how ma anche accordi di licenza di diritto 
d'autore sul software e di design. 
In secondo luogo, come già evidenziato più volte, nel reg. n. 772/2004 -
così come nei nuovi regolamenti di esenzione per categoria succedutisi dal 1999 
in poi - è assente l'elenco delle clausole ammesse e vengono previste, invece, 
determinate soglie di quote di mercato, al superamento delle quali gli accordi non 
beneficiano più dell'esenzione per categoria. 
Per la definizione di mercato rilevante, è necessario poi prendere in esame 
sia il mercato rilevante dei prodotti che il mercato rilevante delle tecnologie. Il 
mercato rilevante del prodotto, come è noto, include i prodotti considerati 
dall'acquirente intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali che 
incorporano la tecnologia sotto licenza, in ragione delle caratteristiche dei 
prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Il mercato rilevante 
delle t~cil.ologie, invece, è una novità; esso include le tecnologie considerate dal 
licenziatario intercambiabili o sostituibili con la licenza sotto tecnologia, in 
ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui sono soggette e dell'uso cui 
sono destinate 12• Questa distinzione è molto importante poiché solo una volta 
definiti entrambi i mercati rilevanti, si possono attribuire alle imprese le quote di 
mercato. 
Un altro elemento di novità è dato dal fatto che il regolamento distingue in 
modo sistematico la disciplina applicabile ad accordi conclusi tra . imprese 
11 V. Jones & Sufrin, cit., p. 720; Hanses M., Shah O, The new EU technology transfer regime -
out of the straightjacket into the safe harbour, ECLRev 2004, p. 465 e segg. 
12 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 22. 
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concorrenti da quella applicabile ad accordi conclusi tra imprese non concorrenti; 
le quote di mercato, le restrizioni fondamentali e quelle escluse differiscono a 
seconda che le imprese siano o meno concorrenti tra di loro. 
Va evidenziato, inoltre, che certe previsioni regolamentari pongono 
un'ulteriore distinzione tra accordi reciproci ed accordi non reciproci, 
intendendosi per accordo reciproco "un accordo di trasferimento di tecnologia 
mediante il quale due imprese si concedono reciprocamente ( ... ) una licenza di 
brevetto, una licenza di know-how, una licenza di diritti d'autore sul software o 
una licenza mista [di tali diritti] ( ... ), laddove le licenze riguardano tecnologie 
concorrenti o possono essere utilizzate per la produzione di prodotti 
concorrenti"13 • Negli accordi non reciproci, invece, le licenze non riguardano 
tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate per la produzione di 
prodotti concorrenti. 
Queste, in sintesi, le principali novità del RECTT, che - come vedremo -
presenta tuttavia molti altri elementi di diversità rispetto al precedente reg. n. 
240/96. 
3. Periodo di validità del RECTT 
Prima di esaminare i contenuti del regolamento de quo, è opportuno 
soffermarsi brevemente sulla questione relativa al periodo di validità dello stesso. 
Il reg. CE n. 772/2004, che abroga il reg. n. 240/9614, è entrato in vigore il 
1 ° maggio 2004 ed avrà una durata di dieci anni (si applicherà dunque fino al 30 
aprile 2014)15. 
L'art. 10 del regolamento in questione aveva previsto, tuttavia, un periodo 
transitorio per gli accordi in vigore alla data del 30 aprile 2004. Tali accordi, che 
rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al reg. n. 240/96 ma che però non 
rispondevano più alle condizioni di esenzione previste dal nuovo regolamento, 
avrebbero goduto ciononostante dell'esenzione fino al 31 marzo 2006. 
13 V. art. 1, par. 1 lette), reg. n. 772/2004, cit. 
14 V. art. 9, reg. n. 772/2004, cit. 
15 V. art. 11, reg. n. 772/2004, cit. 
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Ad oggi, dunque, l'unico regolamento applicabile agli accordi di 
trasferimento di tecnologia è il reg. CE n. 772/2004. 
4. Il campo di applicazione del RECTT 
Il beneficio dell'esenzione per categoria previsto dal reg. CE n. 772/2004 è 
limitato a specifiche categorie di accordi di trasferimento di tecnologia. 
Più precisamente, l'art. 2 del RECTT stabilisce che 
"l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è dichiarato inapplicabile 
ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e 
conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento, 
agli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra due imprese, 
che permettono la produzione dei prodotti contrattuali. " 
La formulazione della norma è solo apparentemente semplice: essa infatti 
rappresenta la sintesi di questioni e problematiche diverse, che richiedono 
un'attenta ed approfondita analisi. 
In primo luogo è necessario determinare il campo di applicazione 
oggettivo del regolamento, chiarendo che cosa si intende per accordi di 
trasferimento di tecnologia ed affrontando la questione legata al concetto di 
"produ_zicme di prodotti contrattuali". In secondo luogo, bisogna stabilire qual è il 
campo di applicazione soggettivo del regolamento, considerando che lo stesso non 
è applicabile agli accordi multilaterali. 
4.1 (segue) il campo di applicazione oggettivo del RECTT 
L'ambito di applicazione oggettivo del reg. CE n. 772/2004 è limitato agli 





Ai sensi dell'art. 1 del RECTT, che contiene una lunga lista di definizioni, 
il termine "accordo" individua sia gli accordi che le decisioni di associazioni di 
imprese che le pratiche concordate. 
Va rilevato, tuttavia, che il regolamento del Consiglio n. 19/6516 conferisce 
alla Commissione il potere di applicare mediante regolamento lart. 81 par. 3 TCE 
a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia ed alle 
corrispondenti pratiche concordate17• Dal momento che tale regolamento non fa 
menzione alcuna delle decisioni di associazioni di imprese, nella vigenza del reg. 
n. 240/96 è stato sostenuto che tali decisioni resterebbero escluse dalla disciplina 
degli accordi di trasferimento di tecnologia e degli accordi verticali18. Solleva, 
dunque, qualche perplessità il fatto che la Commissione nel nuovo regolamento di 
esenzione abbia fatto rientrare nella nozione di accordo anche le decisioni di 
associazioni di imprese. Posto che il Consiglio ha introdotto una disposizione 
specifica per le pratiche concordate ma nulla ha disposto per le decisioni di 
associazioni di imprese, si potrebbe sostenere che la Commissione non era 
competente ad estendere il campo di applicazione del regolamento di esenzione de 
quo alle decisioni di associazioni di imprese. 
Un rilievo centrale ai fini dell'applicazione del regolamento è assunto dalla 
nozione di "accordi di trasferimento di tecnologia". L'art. 1 del RECTT prevede 
che rientrino in tale categoria gli accordi di licenza di brevetto, gli accordi di 
licenza di know-how ed anche gli accordi di licenza di diritto d'autore su software 
ovvero un accordo misto di licenza di tali diritti. 
La "tecnologia" viene definita, nelle Linee direttrici, come un "fattore di 
produzione integrato nel prodotto o nel processo di produzione" ma né il RECTT 
né le Linee direttrici contengono ulteriori precisazioni in merito al significato da 
attribuire al termine in questione ai fini dell'applicazione del regolamento. 
Come indicato nelle Linee direttrici 19, la nozione di "trasferimento di 
tecnologia" implica che la tecnologia deve passare da un'impresa all'altra. Detti 
16 Reg. CEE n. 19/65 del Consiglio, cit. 
17 V. art. 1, reg. n. 19/65, cit. 
18 V. Floridia G., Catelli V. G., Diritto antitrust- Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi 
di posizione dominante, Milano, 2003, p. 215. 
19 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 




trasferimenti assumono in genere la forma di accordi di licenza, vale a dire 
contratti con cui il licenziante (titolare del diritto di privativa) concede al 
licenziatario il diritto di sfruttamento della sua tecnologia a fronte del pagamento 
di royalties20• 
Sono tuttavia considerati accordi di trasferimento di tecnologia, per 
espressa previsione normativa21 , anche "le cessioni di brevetti, know-how, diritti 
d'autore su software o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio 
connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in 
particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato 
dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai 
quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in 
questione"22• 
Il motivo dell'assimilazione degli accordi di cessione dei diritti di privativa 
sopra individuati agli accordi di licenza risiede nel fatto che sovente accordi del 
primo tipo sono volti a dissimulare una licenza, nel tentativo di aggirare i limiti 
posti dalla legislazione sulle licenze23• 
Per quanto concerne i singoli diritti di proprietà di beni immateriali 
oggetto di accordi di trasferimento di tecnologia, la principale novità del 
regolamento sta nell'aver fatto rientrare nel novero degli accordi di licenza 
esentabili anche gli accordi di licenza di diritto d'autore su software nonché gli 
accordi di licenza di design24• 
_N~~m rientrano, invece, nel campo di applicazione del regolamento gli 
accordi di licenza d'uso del software in _generale25, come alcuni avrebbero 
desiderato26, né tanto meno le licenze di diritto d'autore. 
20 
Le Linee direttrici ammettono che i trasferimenti possono avvenire anche tramite sublicenze, 
dove il licenziatario, su autorizzazione del licenziante, concede a terzi (sublicenziatari) i diritti di 
sfruttamento della tecnologia. 
21 V. art 1, par. 1, lett b) reg. n. 772/2004, cit. Si osservi che una simile disposizione era già 
fiesente nel reg. n. 240/96 (art. 6, n. 2). 
V. art. 1, par. 1, lett. b) reg. n. 772/2004. 
23 Floridia G., Catelli V. G., cit., p. 241. 
24 
Parte della dottrina non ritiene, tuttavia, che tali diritti di proprietà di beni immateriali presentino 
connotazioni scarsamente tecnologiche (v. Ullrich H., The interaction between competition law 
and intellectual property law: an overview, www.iue.it/RACAS (p. 25), di prossima pubblicazione 
in Ehlerman & Atanasiu (eds.), European Competition Law Annual 2005, Oxford, 2007). 
25 
Di protezione dei programmi per elaboratore (c.d. software) si è iniziato a discutere alla fine 
degli anni '60. Con la Dir. CEE 91/250 (GU L 122 del 17 maggio 1991, p. 42), è stata finalmente 
riconosciuta ai programmi per elaboratore la tutela di diritto d'autore (v. De Sanctis V., La 
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Per quanto concerne queste ultime, parte delle dottrina sostiene che la 
Commissione non avrebbe avuto il potere di estendere l'esenzione anche ai diritti 
d'autore27, in quanto il reg. n. 19/65 conferisce alla Commissione il potere di 
adottare regolamenti di esenzione relativamente ad accordi che concernono diritti 
di proprietà industriale (e quindi brevetti, know-how) e non dunque intellettuale 
(come il diritto d'autore). 
Secondo la Commissione, tuttavia, la licenza di diritti d'autore concessa ai 
fini della riproduzione e della distribuzione di un'opera protetta va assimilata alla 
licenza di tecnologia28• Nonostante il RECTT non riguardi i diritti d'autore, fatta 
eccezione per quelli sul software, nel valutare le licenze di diritti d'autore sulla 
base dell'art. 81 TCE, la Commissione si propone di applicare in linea generale a 
tali accordi i principi fissati nel RECTT e nelle relative Linee direttrici29, a meno 
che non si tratti di licenze di diritti di esecuzione relativi al diritto d' autore30. 
protezione delle opere dell'ingegno - Le opere letterarie e scientifiche, le opere musicali e le 
opere informatiche, Milano, 2003, p. 531 e segg.). La necessità di promuovere l'innovazione, 
tuttavia, ha spinto la Comunità a redigere anche una proposta di direttiva sulla brevettabilità del 
software (proposta di dir. 20/2/2002 COM (2002) 92 final, Cod. 2002/0047, in GU C 151E del 25 
giugno 2002, p. 129; v. in proposito anche la posizione comune (CE) n. 20/2005 definita dal 
Consiglio il 7 marzo 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori 
elettronici, in GU C 144E del 14 giugno 2005, pag. 9 ). Per quanto riguarda la questione delle 
licenze d'uso del software, si osservi che tali licenze sono nella sostanza molto diverse dalle 
licenze di brevetto. La licenza d'uso del software è infatti legata al trasferimento di un supporto 
materiale che contiene il software e che gli permette di funzionare. Le caratteristiche del contratto 
sono dunque simili a quelle di una vendita di un qualsiasi supporto materiale contenente diritti 
d'autore (v. De Sanctis V., cit., p. 616). L'industria del software dipende infatti da una catena di 
licenze di copyright per la fabbricazione e la distribuzione. Gli accordi in base ai quali vengono 
fomite copie di software su supporto permanente potrebbero rientrare tuttavia nel campo di 
applicazione del reg. n. 2790/99. 
26 V. Christou R. Drafting commercia[ agreements, Londra, 2004, p. 777. 
27 V. Korah V., Intellectual property rights and the EC Competition law, Londra, 2006, p. 48; 
Ritter C., The new Technology Transfer Block Exemption regulation under EC Competition law, 
Legal Issues of Economie Integration, 2004, p. 169. 
28 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 51. 
29 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 51. Parte della dottrina critica questa presa di posizione della Commissione, che-
pretenderebbe di applicare, alle licenze di diritto d'autore, i principi del RECTT e le relative Linee 
direttrici (v. Ullrich, cit., 2007, p. 25-26). 
30 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 52. Nel caso di diritti relativi ali' esecuzione, il valore è prodotto da ogni singola 
esecuzione dell'opera protetta e non dalla riproduzione e dalla vendita di copia del prodotto (si 
pensi ai film, alla musica o agli eventi sportivi). È necessario pertanto in questi casi tener conto 
della specificità delle opere e del modo in cui vengono utilizzate· ( v. Comunicazione della 
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Rimangono, invece, ancora escluse dal campo di applicazione del 
regolamento le licenze di marchio, fatta eccezione per il caso in cui la licenza di 
tali diritti sia semplicemente accessoria all'accordo di licenza esentato. Le 
disposizioni relative alla concessione in licenza o alla cessione di tali diritti, così 
come di tutti i diritti di privativa esclusi dal campo di applicazione del 
regolamento, per beneficiare dell'esenzione non devono costituire l'oggetto 
primario dell'accordo e devono essere direttamente collegate alla produzione dei 
prodotti contrattuali31 . Questa condizione garantisce che gli accordi che coprono 
altri diritti di proprietà di beni immateriali beneficino dell'esenzione solo quando 
consentono al licenziatario di sfruttare meglio la tecnologia sotto licenza. 
Per comprendere la portata del regolamento in questione, è essenziale 
esaminare tuttavia alcuni aspetti delle definizioni di "brevetto" e di "know-how" 
contenute nel regolamento stesso32• 
Con il termine "brevetti", il regolamento individua una categoria piuttosto 
ampia di diritti che ricomprende: brevetti33, domande di brevetto, modelli di 
utilità34, domande di registrazione di modelli di utilità, disegni, topografie di 
prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali 
o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati e 
certificati riguardanti le nuove varietà vegetali35• 
Commissione, cit., par. 52). V. inoltre la sentenza della Corte di giustizia Coditel I e Coditel II (v. 
supra Capitolo 2). 
31 V. art. 1, par. 1, lett. b) reg. n. 772/2004. 
32 Nella presente trattazione non ci si soffermerà sui contenuti dei singoli diritti di privativa. 
L'esame è limitato ad alcuni aspetti di carattere generale, al fine di consentire un'adeguata 
contestualizzazione dei diversi problemi. 
33 Il brevetto in sostanza ha sia effetti dichiarativi (perchè presuppone la constatazione di 
sussistenza delle condizioni di brevettabilità) che effetti costituitivi (perchè conferisce il c.d. jus 
excludendi alias, cioè un diritto esclusivo erga omnes entro i limiti territoriali dell'ordinamento 
che lo ha riconosciuto). Oggetto del brevetto è l'invenzione, cioè una soluzione nuova e originale 
di un problema tecnico atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale; può riguardare 
sia prodotti che procedimenti. 
34 Il modello industriale di utilità ha per oggetto un trovato che fornisce a macchine o parti di esse 
strumenti, utensili ed oggetti d'uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o 
impiego. 
35 V . art. 1, par. 1, lett. h), reg. n. 772/2004. 
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Non sono dunque più ricompresse nella categoria i "certificats d'utilité" e i 
"certificats d' addition" ai sensi del diritto francese, che invece erano coperti dal 
reg. n. 240/96, mentre compaiono per la prima volta i disegni36• 
Per quanto riguarda i "brevetti'', si osservi poi che mentre i precedenti 
regolamenti di esenzione in materia37 sancivano espressamente che gli stessi si 
sarebbero applicati sia alle licenze di brevetti nazionali degli Stati membri, che 
alle licenze di brevetti comunitari38 e di brevetti europei39, il regolamento vigente 
non contiene alcuna specificazione in merito. Si ritiene, comunque, che il termine 
"brevetto" possa essere riferito sia ai brevetti nazionali degli Stati membri che ai 
brevetti comunitari ed europei40• 
Per quanto concerne, infine, il know-how, non vi sono da segnalare 
modifiche di carattere sostanziale rispetto al regolamento precedente, anche se la 
definizione contenuta nel nuovo regolamento è più concisa. 
36 Il design è la forma esterna di un oggetto bidimensionale (il disegno, ad es. di un tessuto) o di 
qualcosa di tridimensionale (modello, ad es. uno spazzolino da denti). Il design può distinguersi 
f er la disposizione delle linee, per i contorni, i colori, le superfici o i materiali utilizzati. 
7 V. 4° considerando al reg. n. 240/96 nonché 4° considerando reg. n. 2349/84. 
38 Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune ( c.d. Convenzione sul brevetto 
comunitario) del 15 dicembre 1975 (GU L 17 del 26 gennaio 1976, p. 1). 
39 Convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973. 
40 Per comprendere le problematiche legate alla tutela brevettuale, bisogna tenere a mente che la 
disciplina dei diritti di proprietà industriale è ispirata al principio di territorialità. La tutela del 
diritto di esclusiva è infatti circoscritta al territorio dello Stato che lo conferisce. Il principio di 
territorialità ha tuttavia subito nel corso degli anni numerosi correttivi. Si ricordi, innanzitutto, il 
Trattato di Washington (Patent Cooperation Treaty, PCT) del 19 giugno 1970, che ha istituito 
brevetto PCT. Tale Trattato prevede che con un'unica domanda di brevetto trasmessa ad un 
organismo abilitato (OMPI) si producano gli stessi effetti di una domanda nazionale presentata 
all'autorità- brevettale di ciascuno Stato contraente, ferma restando l'autonomia delle procedure 
brevettuali nazionali. Con la Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo 
(ratificata dall'Italia con legge n. 260/78), si passa invece ad un sistema unificato di rilascio: il 
brevetto europeo una volta concesso ha efficacia in tutti i paesi aderenti alla Convenzione, 
assumendo la forma di un "fascio" di privative nazionali sulla medesima invenzione, poiché si 
smembra nel territorio della Comunità in tanti brevetti nazionali (v. Singer R., Singer M., Il 
brevetto europeo - traduzione e riferimenti alla legislazione italiana di Franco Benussi, Torino, 
1993). Il brevetto europeo non istituisce tuttavia una tutela giudiziaria integrata, cui avrebbe 
dovuto provvedere il c.d. brevetto comunitario (Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 
1975, cit.). Il brevetto comunitario si caratterizza per il fatto che non può essere rilasciato, 
trasferito, dichiarato nullo ed estinguersi che per la totalità della Comunità. Il brevetto europeo si 
esaurisce invece in un sistema "centralizzato" di depositi e concessioni e resta regolato 
esclusivamente dalle singole legislazioni nazionali (per un approfondimento in merito, v. Draetta 
U., Parisi N., Brevetti - Diritto della Comunità europea, in Enciclopedia giuridica Treccani; 
Vanzetti & Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 2003; Benacchio G., Diritto privato della 
Comunità europea - Fonti, modelli, regole, Padova, 2004, p. 539 e segg.; Scuffi M., La tutela 
dell'esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito 
nazionale e comunitario, in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti - Proprietà 
intellettuale e concorrenza, Milano, 2004, p. 1477 e segg.; Luzzato R., Proprietà intellettuale e 
diritto internazionale, in Studi cit., 2004, p. 895 e segg.). 
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In particolare, con il termine "know-how" si intende "un patrimonio di 
conoscenze pratiche non brevettate, derivante da esperienze e da prove, 
patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non· generalmente noto, né facilmente 
accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei 
prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo 
sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri 
di segretezza e di sostanzialità"41 • 
Ulteriori indicazioni sul significato degli attributi "sostanziale" e 
"individuato" sono contenute nella Comunicazione della Comrnissione42• In 
buona sostanza, il know-how è considerato sostanziale se le conoscenze offrono 
un contributo significativo alla produzione dei prodotti contrattuali o la 
agevolano. Se, tuttavia, il prodotto contrattuale può essere realizzato con 
tecnologie liberamente disponibili, il know-how non riveste la caratteristica 
dell'essenzialità. 
Nel caso di tecnologie relative a processi, il know-how è utile se al 
momento della stipula dell'accordo si può ragionevolmente presumere che il 
know-how migliorerà significativamente la posizione competitiva del 
licenziatario. 
L'ultimo requisito che deve possedere il know-how è la capacità di essere 
"individuato". Esso deve cioè essere descritto in modo sufficientemente 
esauriente, al fine di consentire che venga verificata la sussistenza delle altre due 
condiz~o~i: la segretezza e la sostanzialità.43 • 
Un altro aspetto di fondamentale importanza da considerare è, infine, la 
durata dell'esenzione. L'art. 2, par. 2 prevede che l'esenzione si applichi 
''fintantoché il diritto di proprietà di beni immateriali relativo alla tecnologia 
sotto licenza non si sia estinto, non sia scaduto o non sia dichiarato nullo o, per 
quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto, ad 
41 V. art. 1, par. 1, lett. i), reg. n. 772/2004. 
42 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 47. 
43 Tale verifica, tuttavia, non è sempre possibile. Il know-how sotto licenza può infatti consistere 
anche in conoscenze pratiche di cui dispongono i soli dipendenti del licenziante. In tali casi, 
secondo la Commissione, sarà sufficiente descrivere nell'accordo la natura generale del know-how 
ed elencare i dipendenti che sono coinvolti nel suo trasferimento al licenziatario. V. 
Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, 
cit., par. 47. 
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eccezione del caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un 
intervento del licenziatario, nel qual caso l'esenzione si applica per la durata 
dell'accordo". 
Nel caso in cui vengano concessi in licenza più diritti di proprietà di beni 
immateriali, l'esenzione per categoria si applicherà fino al giorno in cui l'ultimo 
diritto di privativa si estingue, è dichiarato nullo o diventa di pubblico dominio44• 
Posto che gli accordi esentati sono solo gli accordi di licenza che 
permettono la produzione di prodotti contrattuali, non resta che chiarire da ultimo 
il concetto di "produzione di prodotti contrattuali". 
Con l'espressione "prodotti contrattuali" ci si riferisce a beni e servizi 
prodotti utilizzando la tecnologia sotto licenza45, sia nel caso in cui essa venga 
utilizzata nel processo di produzione che nel caso in cui venga incorporata nel 
prodotto stesso 46• 
Considerato, dunque, che gli accordi di licenza devono riguardare la 
produzione di prodotti contrattuali, non beneficeranno dell'esenzione prevista dal 
regolamento né gli accordi il cui oggetto principale è l'acquisto di beni o servizi47 
né i pool tecnologici, dove due o più parti decidono di mettere in comune le 
rispettive tecnologie e di concederle in licenza48 • 
Il RECTT si applicherà, invece, agli accordi di licenza per la produzione di 
prodotti contrattuali, dove al licenziatario è consentito concedere la tecnologia in 
sublicenza, a condizione che la produzione dei prodotti contrattuali costituisca 
44 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 55. 
45 V. art. 1, par. 1, lett. f) reg. n. 772/2004. 
46 Le Linee direttrici chiariscono che il RECTT si applica a tutti i casi in cui la tecnologia viene 
concessa in licenza ai fini della produzione di beni e servizi. Il licenziante si dovrà pertanto 
impegnare a non esercitare i diritti di privativa di cui è titolare nei confronti del licenziatario. La 
logica conseguenza di tutto ciò è che il RECTT riguarderà anche i c.d. accordi di non 
rivendicazione e gli accordi di compensazione transattiva (v. Comunicazione della Commissione 
sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 43) 
47 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 49. 
48 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 41. Per un approfondimento sulla questione dei pool tecnologici, v. capitolo 4. 
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loggetto principale dell'accordo 49• Per contro il regolamento de quo non sarà 
applicabile agli accordi il cui oggetto principale è la sublicenza50• 
Parimenti il RECTT si applica ai contratti di subfornitura, dove il 
subfomitore si impegna a produrre determinati prodotti esclusivamente per conto 
del committente51 , nonché agli accordi i quali prevedono che il licenziatario debba 
realizzare un'attività di sviluppo prima di ottenere un prodotto o un processo 
sfruttabile commercialmente, a condizione che venga individuato un prodotto 
contrattuale. Il RECTT non sarà applicabile, invece, a quei contratti il cui oggetto 
è la concessione di una tecnologia al licenziatario, al fine di consentire ulteriori 
attività di ricerca allo stesso piuttosto che la produzione di beni o servizi. 
Per capire se il regolamento di esenzione in esame è applicabile ad un 
determinato accordo, è necessario verificare, dunque, che ci sia un legame diretto 
tra la tecnologia sotto licenza ed un prodotto contrattuale individuato52• 
4.2. (segue) il campo di applicazione soggettivo 
Come stabilito anche dai precedenti regolamenti di esenzione relativi ad 
accordi di trasferimento di tecnologia, il beneficio dell'esenzione è applicabile 
solamente agli accordi di licenza di tecnologia conclusi tra due imprese53. 
49 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 42. 
50 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 42. In tali ipotesi tuttavia i principi del RECIT e le relative Lìriee direttrici si 
applicheranno per analogia al c.d. "master agreement" tra licenziante e licenziatario. 
51 Gli accordi di subfornitura, mediante i quali il subfornitore si impegna a produrre determinati 
prodotti esclusivamente per conto del committente, non rientrano di norma nel campo di 
applicazione dell'art. 81 par. 1. Tuttavia altre restrizioni imposte al subfornitore potrebbero 
sottostare al divieto di cui all'art. 81 par. 1. La Comunicazione della Commissione relativa alla 
valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'art. 81 par. 1 è ancora applicabile (GU C 1 
del 3 gennaio 1979, p. 2; v Comunicazione Commissione sugli accordi di trasferimento di 
tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 44 ). La subfornitura può anche comportare la messa a 
disposizione da parte del licenziante delle attrezzature da utilizzare nella produzione dei beni e 
nella fornitura dei servizi oggetto dell'accordo. Tale tipo di accordi rientra nel campo di 
applicazione del RECTT solamente quando l'oggetto principale dell'accordo è la tecnologia sotto 
licenza e non le attrezzature fornite. Si osservi tuttavia che certi contratti di subfornitura 
potrebbero rientrare nel campo di applicazione di altri regolamenti di esenzione, come il 
regolamento in materia di R&S o il regolamento sugli accordi di specializzazione. Vista la 
complessità e l'importanza economica della materia, secondo alcuni sarebbe auspicabile che la 
Commissione indicasse il suo orientamento in un unico nuovo documento (v. Ritter C., cit., p. 171; 
v. contra Korah V., cit., 2006, p. 48). 
52 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 45. 
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Gli accordi di trasferimento di tecnologia multilaterali non rientrano, 
dunque, nel campo di applicazione del regolamento. Tale limitazione trova le sue 
origini nel regolamento del Consiglio n. 19/65, il quale ha concesso alla 
Commissione di esentare solo accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra 
due imprese54. 
Sono parimenti esclusi dal campo di applicazione del RECTT i pool 
tecnologici, ancorché costituiti da due sole parti55. 
Per quanto riguarda la portata del termine "impresa", anche qm trova 
applicazione la teoria elaborata nell'ambito del diritto della concorrenza, per cui la 
nozione di impresa deve essere riferita ad un'unità economica dal punto di vista 
dell'oggetto dell'accordo, anche quando sotto il profilo giuridico tale unità 
economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche56. In tale senso depone 
altresì l'art. 1 par. 2 del reg. CE 772/2004, il quale indica chiaramente che il 
termine "impresa" include anche le imprese ad essa collegate. Segue una 
definizione analitica del concetto di "imprese collegate", che è identica nella 
sostanza a quella dei regolamenti di esenzione di "nuova generazione"57 nonché 
alla definizione contenuta nel precedente reg. n. 240/9658• 
53 Art. 2 reg. n. 77212004. 
54 V 1 . art. 1, par. 1, ett. b), reg. n. 19/65. 
55 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 41. V. inoltre Fine F, cit., 2006, p. 57. Per una trattazione approfondita della 
questione dei pool tecnologici, vedi Capitolo 4. 
56 V. sentenza 12 luglio 1984, Hydroterm, causa 170/83, in Racc. p. 2999; sentenza 4 maggio 
1988, Bodson, causa 30/87, in Racc. p. 2479; sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm, cit.; sentenza 
21 febbraio 1973, Continental Can, causa 6172, in Racc. p. 215. 
57 V. art. 11 reg. n. 2790/99; art. 2 reg. 2658/2000; art. 2 reg. n. 2659/2000. 
58 Ai sensi del reg. n. 772/2004, sono considerate imprese collegate: 
a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o 
indirettamente: 
i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; ovvero 
ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di 
vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano 
legalmente l'impresa; ovvero 
iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa; 
b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di 
una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri di cui alla lettera a); 
c) le imprese nella quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente 
o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a); 
d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese 
di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, 
detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); 
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Il RECTT si applica, dunque, soltanto agli accordi di trasferimento di 
tecnologia conclusi tra un licenziante ed un licenziatario. Si osservi, comunque, 
che il regolamento si applica anche ad accordi che contengono disposizioni 
riferibili a più livelli commerciali, come nel caso in cui venga imposto al 
licenziatario di istituire un particolare sistema di distribuzione dei prodotti 
realizzati sotto licenza. Resta inteso che tali obblighi dovranno essere compatibili 
con le regole in materia di concorrenza applicabili agli accordi di fornitura e di 
distribuzione59 • 
Si rammenta, infine, che gli accordi di licenza multilaterali, ancorché 
esclusi dal campo di applicazione del regolamento di esenzione in esame, 
vengono valutati sulla base dei principi dettati per gli accordi bilaterali, 
considerato che le questioni sollevate da tali gruppi di accordi presentano forti 
analogie. 
4.3. (segue) la licenza di tecnologia e le diverse tipologie di accordi in cui essa 
si inserisce: il rapporto tra il RECTT e gli altri regolamenti di esenzione per 
categoria. 
La licenza dei diritti di privativa contemplati dal regolamento de quo non è 
oggetto dei soli accordi di trasferimento di tecnologia ma può rientrare anche 
nell'oggetto di altre tipologie di accordi. È questo il motivo per cui la 
Commissione si è preoccupata di fornire alcune indicazioni sul rapporto che può 
venire ad instaurarsi tra il RECTT e gli altri regolamenti di esenzione per 
categoria. 
L'orientamento della Commissione in materia è chiaramente espresso nelle 
Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 TCE agli accordi di trasferimento di 
tecnologia (paragrafi da 56 a 64), ove si prende in esame da un lato il rapporto tra 
e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti 
congiuntamente: 
i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi 
delle lettere da a) ad); o 
ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse 
collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze. 
59 V. 19° considerando reg. n. 772/2004; v. Comunicazione della Commissione sugli accordi di 
trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 39; v. anche infr~ paragrafo successivo. 
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il RECTT ed i regolamenti in materia di specializzazione e di ricerca e sviluppo 
(R&S) e dall'altro il delicato rapporto tra il RECTT ed il reg. CE n. 2790/99 sugli 
accordi verticali. 
Il reg. CE n. 2658/2000, relativo agli accordi di specializzazione, copre gli 
accordi di produzione in comune, in forza dei quali due o più parti convengono di 
produrre in comune determinati prodotti60. Detto regolamento estende l'esenzione 
anche alle disposizioni relative alla cessione o allo sfruttamento di diritti di 
proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano 
l'oggetto principale dell'accordo e che siano direttamente collegate e necessarie 
alla sua realizzazione61 . 
Se le imprese costituiscono un'impresa comune di produzione e 
concedono all'impresa comune una licenza di sfruttamento di una tecnologia 
utilizzata per la produzione dei prodotti dell'impresa comune, detta concessione di 
licenza rientra nel campo di applicazione del reg. CE n. 2658/2000 e non in quello 
del RECTT. Se, invece, l'impresa comune concede in licenza a terzi la tecnologia, 
tale attività, dal momento che non presenta connessioni con l'attività di 
produzione dell'impresa comune, non rientra nel campo di applicazione del reg. 
CE n. 2658/200062. 
Il reg. CE n. 2659/2000, relativo agli accordi in materia di ricerca e 
sviluppo, prevede l'esenzione per quegli accordi in base ai quali due o più imprese 
convengono di effettuare congiuntamente attività di ricerca e sviluppo e di 
sfruttar~ _insieme i risultati di tale attività. Il regolamento esenta_ dunque la 
concessione di licenze tra le parti nonché la concessione di licenze dalle parti al 
soggetto comune, nell'ambito di un accordo di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui, 
tuttavia, l'accordo di licenza venga concluso con soggetti terzi non sarà 
60 V. art. 1, par. 1, lett. c) reg. n. 2658/2000. 
61 V. reg. n. 2658/2000; v. anche Comunicazione della Commissione sugli accordi orizzontali, cit.; 
v. anche Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 
aprile 2004, cit., par. 57. 
6 V. Comunicazione della Commissione sugli acèordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 57 e 58. Detti accordi di licenza,. che mirano a mettere in comune le tecnologie 
delle parti, costituiscono i c.d. pool tecnologici. Per un approfondimento sulla questione dei pool 
tecnologici, v. infra Capitolo 4. 
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applicabile il reg. CE n. 2659/2000, bensì il RECTT, a condizione che siano 
soddisfatte tutte le condizioni previste da tale ultimo regolamento63 . 
La relazione tra il RECTT ed il reg. CE n. 2790/99 può invece risultare, 
per certi versi, più complessa e richiede un'analisi più approfondita. 
Il reg. CE n. 2790/99, relativo agli accordi verticali, prevede l'esenzione 
per gli accordi conclusi tra due o più imprese operanti ad un livello differente 
della catena di produzione o di distribuzione, che regolano l'acquisto, la vendita o 
la rivendita di determinati beni o servizi64. 
Considerato che il RECTT si applica solamente agli accordi bilaterali e 
che il licenziatario che vende prodotti incorporanti la tecnologia sotto licenza è un 
fornitore ai sensi del reg. CE n. 2790/99, è evidente che i due regolamenti di 
esenzione sono strettamente collegati tra loro. L'accordo tra licenziante e 
licenziatario rientrerà nel campo di applicazione del RECTT, mentre agli accordi 
tra licenziatario e terzi acquirenti sarà applicabile il regolamento in materia di 
accordi verticali. 
In buona sostanza, per stabilire il regolamento di esenzione applicabile nel 
singolo caso concreto, sarà necessario prendere in esame l'oggetto principale 
dell'accordo verticale. Il reg. CE n. 2790/99 risulta applicabile, infatti, solo nel 
caso in cui l'oggetto principale dell'accordo verticale è la vendita o la rivendita di 
beni o servizi; se oggetto principale dell'accordo è la licenza di brevetti, di know-
how o di diritti d'autore su software, allora va applicato il reg. CE n. 772/2004. 
N ~n si dimentichi, tuttavia, che la licenza o la cessione di diritti di 
proprietà intellettuale può essere esentata anche ai sensi del reg. CE n. 2790/99, a 
condizione che le disposizioni che regolano tale licenza o cessione non 
costituiscano appunto l'oggetto primario degli accordi e che "esse siano 
direttamente collegate all'uso, alla vendita o alla rivendita di beni o servizi da 
parte dell'acquirente o dei suoi clienti"65 • 
63 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 59 e 60. . 
64 Il reg. n. 2790/99 copra dunque gli accordi di fornitura e di distribuzione. 
65 V. art. 2, par. 3, reg. n. 2790/99. Nel reg. n. 2790/99 l'espressione "diritti di proprietà 
intellettuale" include i diritti di proprietà industriale, i diritti d'autore e i diritti affini (v. art. 1, par. 
1, lett. e) reg. n. 2790/99). . 
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La ratio di tale previsione è da ricondurre al fatto che le condizioni 
richieste dalla nonna assicurano che l'esenzione per categoria si applichi agli 
accordi verticali nei quali l'uso, la vendita o la rivendita di beni o servizi viene 
resa più efficiente grazie alla cessione o alla concessione in uso di diritti di 
privativa all'acquirente66• 
Quando un accordo verticale cui è applicabile il reg. CE n. 2790/99 
contiene disposizioni relative alla licenza dei diritti di proprietà intellettuale, si 
possono distinguere sostanzialmente due ipotesi. Nella prima la licenza di diritti di 
proprietà intellettuale è accessoria al contratto ed è volta a consentire al 
distributore di vendere beni o servizi in modo più efficiente, come avviene di 
norma quando nei contratti di distribuzione selettiva il distributore è obbligato a 
fornire servizi post-vendita. La seconda si verifica nel caso di contratti di 
franchising, dove l'affiliante vende all'affiliato beni ai fini della rivendita e gli 
concede, inoltre, la licenza per l'uso del suo marchio e del suo know-how ai fini 
della commercializzazione di tali beni67• Questi ultimi tipi di accordi (noti anche 
come "industriai franchising") non sarebbero esentabili, tuttavia, né ai sensi del 
reg. CE n. 2790/99 né ai sensi del reg. CE n. 772/2004 68• 
Considerato che, nella prassi, sono frequenti gli accordi contenenti 
previsioni diverse, relative sia alla distribuzione dei prodotti che alla licenza dei 
diritti di privativa che alle attività di R&S, è indispensabile essere in grado di 
stabilire quale regolamento di esenzione sia eventualmente applicabile alla 
fattisp~cie concreta. 
Parte della dottrina ha ipotizzato che in tali casi, ove un accordo contenga 
disposizioni ricadenti per loro stessa natura nel campo di applicazione di 
regolamenti di esenzione diversi, si dovrebbero poter applicare all' accordo anche 
66 V. Linee direttrici sulle restrizioni verticali, in GU C 122 del 23 maggio 2002, p. 1, par. 31. 
67 V. Linee direttrici sulle restrizioni verticali, cit., par. 35 e par. 43. 
68 Un caso di industriai ,franchising esaminato dalla Commissione è stato quello di 
Moosehead/Whitbread. Nella fattispecie la Commissione ritenne non applicabile il regolamento di 
esenzione vigente all'epoca sul know-how, in quanto l'oggetto principale dell'accordo era la 
licenza del diritto di marchio piuttosto che del know-how. Parimenti non sarebbe stato applicabile 
neanche il regolamento di esenzione sugli accordi di distribuzione, in quanto Moosehead non 
forniva alcun bene al distributore Whitbread (v. supra Capitoli 1 e 2). 
94 
Capitolo 3 
più regolamenti di esenzione, essendo ciascuno di essi applicabile ad una singola 
parte dell'accordo 69• 
Tale orientamento non sembra tuttavia condivisibile, in quanto in più parti 
sia le Linee direttrici sugli accordi di trasferimento di tecnologia che le 
Comunicazioni relative agli altri regolamenti di esenzione per categoria 
ribadiscono che è necessario fare riferimento esclusivamente all'oggetto 
principale dell'accordo70• L'oggetto principale dell'accordo consente di 
determinare il regolamento di esenzione di volta in volta eventualmente 
applicabile. 
5. I limiti all'applicazione del regolamento di esenzione derivanti dal criterio 
delle quote di mercato. 
L'eliminazione della previsione contenente un elenco di clausole ammesse 
nella "nuova generazione" di regolamenti di esenzione ha indotto una maggiore 
libertà contrattuale delle parti. Tale libertà trova, tuttavia, un limite che è dato dal 
potere di mercato delle imprese partecipanti all'accordo, potere che si deduce 
dalla quota di mercato rilevante che le stesse detengono - a seconda dei casi -
individualmente o congiuntamente. 
Il meccanismo introdotto dalla Commissione prevede che al superamento 
di una determinata quota di mercato, stabilita nei singoli regolamenti, l'esenzione 
per categoria non è più applicabile all'accordo in questione. Le soglie relative alle 
quote ·dr mercato (così come l'esclusione dall'esenzione di accordi che 
contengono restrizioni anticoncorrenziali gravi), infatti, assicurano di norma che 
gli accordi cui si applica l'esenzione "non consentano alle imprese partecipanti di 
eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale del mercato"71 • 
69 V. Ritter, cit., p. 170. L'Autore auspica un intervento della Commissione in proposito. 
70 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 45, 58, 60, 62; v. anche V. Comunicazione della Commissione sugli accordi 
verticali, cit., par. 31. Oltre che nelle Comunicazioni della Commissione, tale tesi troverebbe 
fondamento nello stesso regolamento, il quale prevede il beneficio dell'esenzione per categoria 
anche per gli accordi di licenza di diritti di proprietà di beni immateriali diversi da quelli di cui 
all'art. 1, par. 1, lett. b), a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto principale 
dell'accordo. 
71 V. 13° e 15° considerando reg. n. 2658/2000 nonché 15° e 18° considerando reg. n. 2659/2000; 
V. inoltre 8°, 9° e 12° considerando reg. 2790/99; in materia di accordi di trasferimento di 
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D'altra parte non si può presumere che qualora le quote di mercato 
detenute dalle imprese parti dell'accordo superino le soglie stabilite nei singoli 
regolamenti di esenzione, gli accordi interessati rientrino nel campo di 
applicazione dell'art. 81 par. 1 TCE72• 
Se con il regime dei regolamenti di esenzione "vecchio modello" era 
possibile valutare preliminarmente gli accordi con una semplice indagine di tipo 
formale, con i nuovi regolamenti di esenzione la situazione è profondamente 
mutata. Agli operatori coinvolti si impone, infatti, una valutazione di carattere 
tecnico, che implica anche un certo margine di discrezionalità. La quota di 
mercato rilevante dipenderà, infatti, in primo luogo dalla definizione di mercato. 
Una volta individuato il mercato rilevante si potrà procedere, poi, al calcolo delle 
quote del medesimo. 
Per la definizione di mercato rilevante, è necessario innanzitutto fare 
riferimento alla Comunicazione della Commissione del 1997 73. Le linee direttrici 
dettate dalla Commissione in materia di accordi verticali 74, di accordi di 
cooperazione orizzontale 75 e di accordi di trasferimento di tecnologia affrontano 
ognuna soltanto taluni peculiari aspetti della definizione di mercato, che 
assumono rilievo rispettivamente per gli accordi verticali, orizzontali e di 
trasferimento di tecnologia. 
5.1 (segue) il mercato rilevante dei prodotti e delle tecnologie 
Su un piano generale, lart. 3 del RECTT prevede che: 
"1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese 
concorrenti, l'esenzione( ... ) si applica a condizione che la quota di 
tecnologia v. 15° considerando reg. n. 772/2004 (in realtà tale ultimo considerando parla di 
"prodotti" e non di "mercato"). 
72 V. 12° considerando reg. n. 772/2004 nonché Comunicazione della Commissione sugli accordi 
di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 65. V. inoltre 9° considerando reg. n. 
2790/99 nonché le Linee direttrici sugli accordi verticali, cit. 
73 Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 
dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, in GU C 372 del 9 dicembre 1997, p. 
5. 
74 Comunicazione della Commissione sugli accordi verticali, cit. 
75 Comunicazione della Commissione contenente linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 del 
Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, in GU C 3 del 6 génnaio 2001, p. 2. 
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mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20% dei 
mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati. 
2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese 
concorrenti, l'esenzione ( ... ) si applica a condizione che la quota di 
mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30% dei 
mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati". 
La previsione di una quota di mercato detenuta dalle imprese che 
sottoscrivono l'accordo, quota al di sopra della quale gli accordi stessi richiedono 
una valutazione individuale, consente di individuare quella che è stata definita la 
c.d. "zona di sicurezza" (o "safe harbour"), concetto sostanzialmente assente nel 
reg. n. 240/96. 
L'individuazione delle quote di mercato consente di individuare, appunto, 
quei contratti che generalmente non comportano effetti negativi sul mercato ma al 
contrario, recano effetti favorevoli alla concorrenza. Il regolamento stabilisce, 
dunque, una presunzione di legalità degli accordi di trasferimento di tecnologia 
che rispettino i limiti posti dagli artt. 3 e 4, norme che definiscono rispettivamente 
le soglie di quote di mercato e le c.d. restrizioni fondamentali. Tuttavia, il 
mancato rispetto di tali condizioni non comporta alcuna presunzione di illegalità. 
Già da una prima lettura dell'art. 3 emerge che le soglie relative alle quote 
di mercato sono stabilite a livelli diversi, a seconda che si tratti di imprese 
conco~e11ti o di imprese non concorrenti e che, ai fini del RECTT, assumono 
rilievo due tipologie di mercati rilevanti: il mercato del prodotto ed il mercato 
delle tecnologie 76• 
Con l'espressione "mercato del prodotto" si intendon~ i mercati rilevanti 
dei beni e dei servizi considerati sia dal punto di vista merceologico che 
geografico. Il mercato rilevante del prodotto comprende i prodotti considerati 
dagli acquirenti intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali che 
76 L'art. 3 fa riferimento ai mercati rilevati delle tecnologie e del prodotto "interessati". Né il 
RECTT né le relative Linee direttrici chiariscono la portata dell'attributo "interessati". Si ritiene, 
tuttavia, che con tale espressione si sia inteso semplicemente fare riferimento al mercato rilevante 
delle tecnologie e dei prodotti sul quale operano le parti contraenti dell'accordo prima della 
conclusione dello stesso (v. Fine F., cit., ELRev, 2004, p. 773). · 
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incorporano le tecnologie sotto licenza, in ragione delle caratteristiche dei 
prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati77 . 
Il mercato rilevante delle tecnologie, invece, include le tecnologie 
considerate dal licenziatario intercambiabili o sostituibili con la tecnologia sotto 
licenza, in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties e dell'uso al quale 
sono destinate. 
Il mercato delle tecnologie, diversamente dal mercato del prodotto, può 
essere individuato solo dopo che sia stata espletata una qualche attività di licenza 
dei diritti di privata; il mercato delle tecnologie non presenta, infatti, alcun legame 
diretto con le attività di produzione e vendita di prodotti 78• 
Nonostante queste differenze, il metodo per definire i mercati delle 
tecnologie utilizza fondamentalmente gli stessi principi che stanno alla base della 
definizione del mercato dei prodotti 79• La Commissione, nelle Linee direttrici 
sugli accordi di trasferimento di tecnologia, indica che, per procedere a tale 
definizione, è necessario partire dalla tecnologia commercializzata dal licenziante, 
per poi identificare le tecnologie sostitutive alle quali i licenziatari potrebbero 
passare in risposta ad un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, 
che nel caso di specie si identificano nelle royalties. Questa non è altro che una 
delle ipotesi applicative del c.d. "SSNIP test"80. SSNIP è l'acronimo 
dell'espressione inglese "Small but Significant Non-transitory Increase in Price". 
In proposito si rammenta che lo SSNIP test aveva trovato una prima definizione 
nel di!lt~o comunitario già con la Comunicazione della Comnll.ssione sulla 
definizione di mercato rilevante81 , dove si precisava che per compiere l'analisi 
77 V. art. 1, par. 1, lett. j), ii) reg. n. 772/2004; v. anche Comunicazione della Commissione sugli 
accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 21. 
78 Fine F, cit., 2006, p. 61. 
79 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 22. V. anche Magnani, La tutela della concorrenza nel "mercato" 
dell'innovazione, Milano, 2003, p. 31. 
80 Questo test venne elaborato negli USA dal Department of Justice e dalla Federa! Trade 
Commission per l'analisi degli accordi verticali; v. Horizontal Merger Guidelines (1982 e ss. 
mm.), in http://www.usdoj.gov/atr/pulic/guidelines/horiz_back/hmgl.html. Lo SSNIP test (o HTM 
test - hypothetical monopolist test) non è tuttavia utilizzato per i cartelli e nemmeno in casi di 
monopolio (v. in proposito il caso della c.d. "Cellophane fallacy''; Whish R., cit., p. 30 e segg.; per 
un approfondimento sull'HTM test, v. Glynn D., Randall G., Technology transfer, Competition 
Law Insight, 2004, p. 13 e segg.). 
81 Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 
dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, cit. 
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della sostituibilità dei prodotti sul versante della domanda è necessario 
determinare la gamma dei prodotti che vengono considerati come intercambiabili 
dal consumatore. Una delle tecniche per compiere tale analisi è un esercizio 
teorico, che consiste appunto nel postulare una piccola variazione non transitoria 
dei prezzi relativi e nel valutare le presumibili reazioni dei clienti a tale 
variazione82• L'interrogativo al quale occorre rispondere è se i clienti delle parti 
passerebbero a prodotti sostitutivi prontamente disponibili o se si rivolgerebbero a 
fornitori siti in un'altra zona, in risposta ad un ipotetico piccolo incremento 
(valutato nell'ordine del 5-10%) di carattere permanente del prezzo dei prodotti 
stessi nell'area considerata83 • 
Nelle Linee direttrici sul reg. n. 772/2004, la Commissione propone, 
anche, un'alternativa al metodo che prevede l'applicazione dello SSNIP test. Tale 
metodo richiederebbe l'esame del mercato dei prodotti che incorporano la 
tecnologia oggetto di licenza84• 
Con riferimento alla questione delle definizione del mercato rilevante delle 
tecnologie e del prodotto, è curioso osservare che né il RECTT né le Linee 
direttrici considerano l'elemento della sostituibilità sul versante dell'offerta, se 
non per determinare l'esistenza di concorrenti potenziali sul mercato del 
prodotto85• Le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di non prendere in 
considerazione la sostituibilità sul versante dell'offerta, per il mercato rilevante 
delle tecnologie, potrebbe essere legata alla difficoltà per il licenziante di valutare 
82 V. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 
dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, cit., par. 15. 
83 V. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 
dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, cit., par. 17. 
84 Per un approfondimento in merito v. infra Capitolo 3, paragrafo 5.3 sul metodo di calcolo delle 
quote di mercato. 
85 Si parla di sostituibilità sul versante dell'offerta quando i fornitori sono in grado di modificare il 
loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato in 
breve tempo, senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi in risposta a piccole variazioni 
permanenti dei prezzi (v. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato 
rilevante cit., par. 20). L'impostazione seguita dal RECIT e dalle relative Linee direttrici è 
coerente con l'impostazione seguita dalla Commissione nella sua Comunicazione sul mercato 
rilevante (v. Fine F., cit., ELRev 2004, p. 774). Si osservi, infine, che stando a quanto indicato 
dalla Commissione nelle Linee direttrici sugli accordi orizzontali, la sostituibilità sul versante 
dell'offerta è rilevante per il mercato delle tecnologie, ma limitatamente alla questione della 
concorrenza potenziale. (v. Comunicazione della Commissione contenente linee direttrici 




la posizione del licenziatario, valutazione che presupporrebbe la rivelazione di 
informazioni riservate 86. 
Nell'ambito della valutazione degli accordi di licenza dei diritti di 
proprietà intellettuale, tuttavia, è possibile talvolta individuare un ulteriore 
mercato, che è quello dell'innovazione87 . Il mercato dell'innovazione va 
analizzato prendendo in considerazione le attività di ricerca e sviluppo (R&S) 
destinate ad ottenere o migliorare un determinato prodotto88 • Tale mercato viene 
in rilievo nei settori ad alta innovazione tecnologica, come le telecomunicazioni, 
le biotecnologie ed i software, settori che si distinguono rispetto ai mercati 
tradizionali per la rapidità del cambiamento tecnologico. A causa di tale rapidità 
di cambiamento, l'attività di R&S assume una notevole importanza per le imprese 
operanti in tali settori. Nel caso in cui, dunque, un accordo di licenza avesse come 
effetto quello di pregiudicare l'innovazione volta alla creazione di nuovi prodotti; 
si renderà necessario definire anche il mercato dell'innovazione89• 
Bisogna tener conto, tuttavia, del fatto che nei settori ad alta innovazione 
tecnologica, la quota di mercato detenuta da un'impresa non sempre costituisce un 
buon indicatore della forza relativa delle tecnologie disponibili90• In tali settori, 
infatti, un fondamentale elemento di valutazione può essere rappresentato dal 
numero delle tecnologie disponibili controllate da terzi indipendenti, che possano 
sostituire le tecnologie sotto licenza ad un costo comparabile per l'utilizzatore. Per 
quanto riguarda gli accordi di trasferimento di tecnologia, la Commissione ritiene 
che, al_ d~ fuori delle restrizioni fondamentali ex art. 4 RECTT, è imp_robabile che 
si abbia violazione dell'art. 81 quando, in aggiunta alle tecnologie controllate 
dalle parti, esistono quattro o più tecnologie controllate da terzi indipendenti, che 
86 V. Fine F, cit., ELRev 2004, p. 777. 
87 V. Magnani, cit., p. 31. V. anche Comunicazione della Commissione sugli accordi di 
trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 25. 
88 Per un approfondimento in merito v. Magnani, cit., p. 41 e segg. 
89 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 25. V. anche Comunicazione della Commissione contenente linee direttrici 
sull'applicabilità dell'art. 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, cit., par. 51 
e segg. 
90 V. Van Bael & Bellis, cit., p. 669; Ritter, cit., p. 175. 
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possono sostituire la tecnologia sotto licenza ad un costo comparabile per 
l'utilizzatore91 . 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può dunque concludere che 
sebbene la definizione di mercato rilevante venga in rilievo nel diritto antitrust 
principalmente in situazioni di abuso di posizione dominante e di controllo delle 
concentrazioni, essa riveste un ruolo fondamentale anche nel caso di intese e di 
regolamenti di esenzione per categoria. 
5.2. (segue) imprese concorrenti e non concorrenti: la diversa disciplina 
applicabile in materia di quote di mercato. 
Oltre a differenziare il mercato del prodotto dal mercato delle tecnologie, 
l'art. 3 del RECTT distingue ulteriormente tra la disciplina applicabile ad imprese 
concorrenti e quella applicabile ad imprese non concorrenti. 
La ratio di questa differenza di disciplina, così come dell'elenco 
diversificato di restrizioni fondamentali per accordi conclusi tra imprese 
concorrenti e non concorrenti, risiede nel fatto che in genere gli accordi tra 
concorrenti presentano maggiori rischi per la concorrenza rispetto agli accordi tra 
non concorrenti92• 
91 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 131. Nel valutare se si tratti di tecnologie sufficientemente sostituibili, si deve 
prendere in considerazione la forza commerciale relativa delle tecnologie in questione. Parte della 
dottrina definisce tale zona di sicurezza data dalle tecnologie sufficientemente sostituibili come 
"negative safe harbour", in contrapposizione al c.d. "positive safe harbour" delimitato dalle quote 
di mercato di cui all'art. 3 RECTT (v. infra; v. Hansen, Shah, cit., p. 466). Altra parte della 
dottrina parla di "second safe harbour" (ovvero della "seconda zona di sicurezza", v. Ritter, cit., p. 
175). Alcuni Autori, tuttavia, sostengono che il RECTT prevede un'unica zona di sicurezza, che è 
quella dell'art. 3 (v. Jones & Sufrin, cit., p. 723). 
92 Il reg. n. 240/96 non faceva una distinzione di carattere generale tra imprese concorrenti e non 
concorrenti. In alcune specifiche ipotesi, tuttavia, il regolamento diversificava le norme applicabili 
alle imprese concorrenti da quelle applicabili alle imprese non concorrenti. Si veda in proposito, 
per esempio, l'art. 3 par. 4 (ed il 23° considerando), che vietavano la ripartizione di clientela tra 
soggetti concorrenti nonché l'art. 5 par. 1 e 2, che escludevano l'applicazione del regolamento ad 
accordi di licenza conclusi tra imprese concorrenti che detenessero una partecipazione di 
un'impresa comune. Il reg. n. 240/96 conteneva poi la sola definizione di ''fabbricanti 
concorrenti'', con la quale individuava semplicemente i ''fabbricanti che mettono in vendita 
prodotti che, in base alle loro caratteristiche, al loro prezw e al loro uso, sono considerati 
dall'utente intercambiabili o surrogabili ai prodotti oggetto di licenza" (v. art. 10, n. 17). 
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Ai sensi dell'art. 1 lett j) del RECTT, sono imprese concorrenti le imprese 
che sono in concorrenza tra loro sul mercato rilevante delle tecnologie o sul 
mercato rilevante del prodotto. 
Sono definite imprese concorrenti sul mercato rilevante delle tecnologie, le 
"imprese che concedono in licenza tecnologie concorrenti senza violare i 
rispettivi diritti di proprietà di beni immateriali (concorrenti effettivi sul mercato 
delle tecnologie)"93 • Le parti sono considerate concorrenti effettivi sul mercato 
delle tecnologie se il licenziatario concede già in licenza la sua tecnologia ed il 
licenziante entra sul mercato delle tecnologie concedendo al licenziatario una 
licenza per una tecnologia concorrente94• Ai fini dell'applicazione. del RECTT, la 
concorrenza potenziale sul mercato delle tecnologie non rileva95 . 
Sono da considerarsi, invece, imprese concorrenti sul mercato rilevante del 
prodotto, le "imprese che, in assenza dell'accordo di trasferimento di tecnologia, 
operano entrambe sui mercati rilevanti del prodotto e sui mercati geografici 
rilevanti sui quali sono venduti i prodotti contrattuali senza violare i rispettivi 
diritti di proprietà di beni immateriali (concorrenti effettivi sul mercato del 
prodotto), o che sono disposte, in base a considerazioni realistiche, ad effettuare 
I 
gli investimenti supplementari o a sostenere gli ulteriori costi di conversione 
necessari al fine di penetrare al momento voluto, senza violare i rispettivi diritti 
di proprietà di beni immateriali, sui mercati rilevanti del prodotto e sui mercati 
geografici rilevanti nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei 
prezzi r:e~ativi (concorrenti potenziali sul mercato del prodotto )"96• 
Le Linee direttrici sugli accordi di trasferimento di tecnologia chiariscono 
che, per determinare il rapporto concorrenziale esistente tra le parti, è necessario 
valutare se, in assenza dell'accordo, le parti sarebbero state concorrenti effettivi o 
potenziali97• 
93 Art. 1, par. 1, lett. j), i) reg. n. 772/2004. 
94 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 28. 
95 Le imprese sono concorrenti potenziali sul mercato delle tecnologie quando possiedono 
tecnologie sostitutive, qualora il licenziatario non conceda in licenza la sua tecnologia, a 
condizione che sia probabile che lo faccia nel caso di un aumento modesto ma permanente del 
~rezzo del prodotto. 
6 Art. 1, par. 1, lett. j), ii) reg. n. 772/2004. 
97 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 27. 
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Da quanto sopra indicato, è facilmente intuibile che, in assenza di 
concorrenza potenziale sul mercato delle tecnologie, il licenziante non potrà 
determinare con certezza il fatto di non essere concorrente del licenziatario, a 
meno che lo stesso non risulti essere un concorrente potenziale sul mercato del 
prodotto in senso lato98• 
Si deve rilevare, tuttavia, che la definizione di imprese concorrenti 
contenuta nel RECTT pone alcuni aspetti problematici. 
In primo luogo, per quanto concerne il mercato geografico, la norma del 
regolamento in questione [art. 1, par. 1 lett. j), ii] definisce le imprese come 
concorrenti sul mercato rilevante del prodotto quando le stesse operano entrambe 
sul mercato rilevante del prodotto e sul mercato geografico rilevante. La stessa 
norma [art. 1, par. 1, lett. j), i], ai fini della definizione di imprese concorrenti sul 
mercato delle tecnologie, invece, non prende in considerazione l'aspetto legato al 
territorio ove le licenze possono essere state concesse. Posto che ai sensi dell'art. 
3 par. 3 del RECTT, le quote di mercato detenute da una parte sui mercati 
rilevanti delle tecnologie è definita in termini di presenza della tecnologia sui 
mercati rilevanti del prodotto, la situazione potrebbe risultare per certi versi 
problematica, dal momento che sarà possibile stabilire un collegamento tra 
mercato rilevante delle tecnologie e mercato rilevante del prodotto solo quando le 
parti operano sullo stesso mercato geografico99 • 
Vi è, poi, un'ulteriore discrepanza tra la nozione di mercato rilevante delle 
tecnologi~ e mercato rilevante del prodotto. Dall'esame della definizione di 
mercato rilevante delle tecnologie, si intuisce che la concorrenza effettiva per le 
imprese non dipende dalla tipologia di prodotto fabbricato utilizzando le 
tecnologie. D'altro canto, le imprese sono considerate concorrenti sul mercato 
rilevante del prodotto quando; in assenza dell'accordo di trasferimento di 
tecnologia, le stesse operano entrambe sul mercato rilevante del prodotto e sul 
mercato geografico rilevante sul quale sono venduti i prodotti contrattuali (dove 
per prodotti contrattuali si intendono i prodotti fabbricati con la tecnologia sotto 
licenza). Questo implica che, prima della stipula dell'accordo di licenza da 
98 V. Fine F., cit, ELRev 2004, p. 778. Nella definizione di mercato del prodotto verranno in 
rilievo sia il mercato del prodotto in senso stretto che quello geografico. 
99 V. Fine F., cit, ELRev 2004, p. 776. . 
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valutare, è possibile che le parti siano concorrenti sul mercato rilevante del 
prodotto e sul mercato geografico rilevante, senza che nessuna delle due parti 
abbia concesso in licenza alcuna tecnologia, potendo benissimo accadere che le 
vendite poste in essere dal futuro licenziatario siano da attribuire ad accordi di 
licenza conclusi con un soggetto terzo. Da ciò si può dedurre, inoltre, che, qualora 
il licenziante conceda in licenza la sua tecnologia affinché vengano fabbricati 
prodotti che risultano in concorrenza con i prodotti contrattuali ed il licenziante 
stesso non fabbrichi tali prodotti, il licenziatario non potrà essere considerato un 
concorrente effettivo del licenziante sul mercato rilevante del prodotto100• 
Come per l'individuazione delle quote di mercato, nemmeno la distinzione 
tra imprese concorrenti e non concorrenti è una novità assoluta del reg. n. 
772/2004 ma è un elemento comune di quasi tutti i regolamenti di esenzione 
"nuovo modello". 
Nel reg. CE n. 2790/99 sugli accordi verticali, le imprese concorrenti 
vengono individuate nei fornitori attuali o potenziali nello stesso mercato del 
prodotto. La nozione, tuttavia, viene introdotta dal legislatore. comunitario solo 
per indicare che il reg. CE n. 2790/99 non si applica agli accordi verticali conclusi 
tra imprese concorrenti, a meno che queste non concludano tra di loro un accordo 
commerciale non reciproco e si verifichino le condizioni stabilite dal regolamento 
in questione (art. 2, par. 4)101 • 
In materia di accordi di specializzazione (reg. CE n. 2658/2000), invece, 
non s~à, sufficiente stabilire se si tratta di imprese concorrenti o di jmprese non 
concorrenti ma bisognerà distinguere a seconda che ci si trovi di fronte ad accordi 
di specializzazione unilaterale o ad accordi di specializzazione reciproca. I primi 
individuano quegli accordi in forza dei quali una parte acconsente a cessare la 
fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di tali 
prodotti e ad acquistarli da un'impresa concorrente, la quale si impegna a 
100 V. Fine F., cit, ELRev 2004, p. 776. V. anche Comunicazione della Commissione sugli accordi 
di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 73. 
101 Le condizioni poste dall'art. 2, par. 4 reg. n. 2790/99 sono le seguenti: a) che l'acquirente 
realizzi un fatturato complessivo annuo non superiore a 100 milioni di EUR; b) che il fornitore sia 
un produttore e un distributore di beni, mentre l'acquirente sia un distributore che non produca 
beni concorrenti con i beni oggetto del contratto; c) che il fornitore sia un prestatore di servizi a 
differenti stadi commerciali , mentre l'acquirente non fornisca servizi concorrenti allo stadio 
commerciale in cui esso acquista i servizi oggetto del contratto. 
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fabbricare e fornire i prodotti in questione102• Negli accordi di specializzazione 
reciproca, invece, due o più parti acconsentono reciprocamente a cessare o 
astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti non identici e ad acquistare 
tali prodotti dalle controparti, le quali si impegnano a fornirli 103 . Sebbene il reg. 
CE n. 2658/2000 non ponga soglie di quote di mercato diverse per accordi 
conclusi tra imprese concorrenti e non concorrenti, stabilendo come limite per la 
concessione dell'esenzione una quota (congiuntamente detenuta dalle imprese) 
non superiore al 20% del mercato rilevante 104, la distinzione viene tuttavia in 
rilievo in relazione alla commercializzazione dei prodotti 105 ed agli accordi di 
specializzazione unilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, considerato 
che gli accordi di specializzazione unilaterale tra imprese non concorrenti possono 
beneficiare dell'esenzione prevista per gli accordi verticali ai sensi del reg. n. 
2790/99, l'applicazione del reg. CE n. 2658/2000 agli accordi di specializzazione 
unilaterale deve essere limitata agli accordi conclusi tra imprese concorrenti 106• 
Per quanto concerne, infine, il regolamento di esenzione in materia di 
ricerca e sviluppo (reg. CE n. 2659/00), la diversa disciplina applicabile alle 
imprese concorrenti ed alle imprese non concorrenti emerge in modo chiaro ed 
evidente. Ai sensi dell'art. 2 del reg. CE n. 2659/2000, infatti, per impresa 
concorrente si intende qualsiasi impresa che fornisce prodotti migliorabili o 
sostituibili con i prodotti contrattuali (concorrente effettivo) ovvero un'impresa 
disposta, in base a considerazioni realistiche, ad effettuare gli investimenti 
suppler.n~ntari o sostenere altri costi di conversione necessari al fine _di penetrare 
sul mercato rilevante nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei 
prezzi relativi (concorrente potenziale)107• Solo nel caso di accordi conclusi tra 
imprese concorrenti il fatto di detenere una determinata quota di mercato al 
momento della sottoscrizione del contratto osta ali' applicazione dell'esenzione. 
Nel caso di accordi tra imprese non concorrenti, infatti, l'esenzione si applica 
102 Art . 1, par. 1, lett. a), reg. n. 2658/2000. 
103 Art . 1, par. 1, lett. b), reg. n. 2658/2000. 
104 È interessante notare con riferimento alle quote di mercato che già il precedente regolamento di 
esenzione (re g. n. 417 /85) stabili va un limite al di sopra del quale l'accordo non era più esentato di 
diritto (20%). Le soglie di quote di mercato erano dunque già presenti prima del reg. n. 2790/99. 
Con tale ultimo regolamento il criterio è stato tuttavia generalizzato. 
105 Art . 3, lett. b ), reg. n. 2658/2000. 
106 V. 10° considerando al reg. n. 2658/2000. 
107 Ar 2 t. , n. 12, reg. n. 2659/2000. 
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indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle imprese partecipanti al 
momento della sottoscrizione e continuerà ad applicarsi anche successivamente al 
termine dell'attività di ricerca e per i sette anni successivi, finché tale quota non 
venga superata 108• Tale diversità di disciplina si basa sul presupposto che gli 
accordi tra imprese che non siano fabbricanti concorrenti di prodotti migliorabili o 
sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo solo in casi eccezionali 
potranno eliminare la concorrenza nel campo della ricerca e sviluppo109• 
Ritornando all'analisi dell'art. 3, si osserva che le soglie di quote di 
mercato, che la norma stabilisce come limite per l'applicabilità del RECTT, 
variano a seconda che si tratti di imprese concorrenti o non concorrenti110. 
Nel determinare se le imprese sono concorrenti o non concorrenti bisogna 
tener conto anche delle imprese collegate111 ma, soprattutto, bisogna fare 
riferimento alla situazione di fatto precedente alla stipula dell'accordo. Questo 
metodo di valutazione è coerente con il metodo di valutazione "ex ante" ora 
generalmente adottato dalla Commissione112, metodologia che non è appunto 
riservata ai soli accordi di licenza ma è generalmente applicabile per la 
valutazione degli accordi ai sensi dell'art. 81 par. 3 TCE. Conferma di tale assunto 
si troverebbe nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'art. 
81, par. 3, dove la Commissione stessa stabilisce che nel valutare se un accordo 
restringe la concorrenza, bisogna considerare non solo se l'accordo determina una 
restriz~one effettiva o potenziale della concorrenza che sarebbe esistita in assenza 
dell'accordo in questione ma anche se l'accordo determina una restrizione tale che 
sarebbe esistita anche in assenza delle restrizioni contenute nel contratto 113• 
108 V. art. 4 reg. n. 2659/2000; v. Floridia & Catelli, cit., p. 275. 
109 V. 20° considerando al reg. n. 2659/2000. 
110 Resta inteso che nel caso di accordi de minimis, si applicherà la Comunicazione della 
Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili 
della concorrenza ai sensi dell'art. 81 par. 1 TCE (GU C 368 del 22 dicembre 2001, p. 13). Tale 
atto individua come accordi importanza minore gli accordi tra concorrenti dove la quota di 
mercato detenuta dai partecipanti è inferiore al 10%; nel caso di imprese non concorrenti la soglia 
è fissata al 15%. 
111 V. Jones & Sufrin, cit., p. 728. 
112 V. Korah V., cit., 2006, p. 55. 
113 V Comunicazione della Commissione sull'art. 81 par. 3, cit.; v. anche Comunicazione della 
Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del '27 aprile 2004, cit., par. 12. Questa 
"doppia valutazione" potrebbe risultare, tuttavia, relativamente complessa e potrebbe comportare 
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Ai fini dell'applicazione del RECTT, nel caso di imprese concorrenti, è 
necessario fare riferimento alla quota di mercato detenuta congiuntamente dalle 
parti, mentre nel caso di imprese non concorrenti rileva la quota di mercato 
detenuta da ciascuna delle parti. 
È utile ricordare in proposito che, sul mercato rilevante del prodotto 
bisognerà guardare sia ai concorrenti effettivi che a quelli potenziali, mentre per 
quanto concerne il mercato delle tecnologie si terrà conto dei soli concorrenti 
effettivi e non dei concorrenti potenziali, che invece verranno in rilievo per ipotesi 
di accordi che non rientrano nel campo di applicazione del RECTT114• 
Si osservi, infine, che le soglie relative alle quote di mercato si applicano 
sia ai mercati delle tecnologie che ai mercati dei prodotti che incorporano la 
tecnologia sotto licenza. Se su uno dei mercati rilevanti interessati viene superata 
la soglia indicata, su detto mercato laccordo non potrà beneficiare dell'esenzione 
prevista dal regolamento 115• 
Quid est se per ipotesi le parti diventano concorrenti a seguito della stipula 
dell'accordo? Quale sarà la so glia di quota di mercato da considerare? In tali 
ipotesi, si dovrebbe applicare la disciplina dettata per le imprese non concorrenti, 
posto che il momento da prendere in esame ai fini della determinazione della 
disciplina applicabile rimane comunque quello della conclusione dell'accordo. 
Anche in materia di restrizioni fondamentali, infatti, è previsto che la disciplina 
dettata per le imprese non concorrenti continui ad applicarsi anche quando, a 
seguito. <l.ella conclusione dell'accordo, le parti diventino concorrenti116• Vi è, 
tuttavia, un'eccezione a tale regola: nel caso in cui l'accordo concluso tra imprese 
non concorrenti sia successivamente modificato nei suoi elementi fondamentali, si 
applicherà la disciplina prevista per le imprese concorrenti 117. 
inoltre un ampliamento eccessivo della discrezionalità attribuita alla Commissione (così come alle 
autorità garanti nazionali) in sede di valutazione di tali accordi. 
114 Parte della dottrina critica il fatto che relativamente al mercato delle tecnologie sia stato deciso 
di non prendere in considerazione la concorrenza potenziale (v. Ullrich, cit., 2007, p. 19). Questo 
potrebbe condurre, infatti, ad effettuare un bilanciamento degli effetti procompetitivi ed 
anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 81 TCE non rispondente alla situazione realmente esistente. 
115 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 69. 
116 V. art. 4, par. 3 reg. n. 772/2004. Questa è una novità rispetto alla proposta di regolamento, che 
non prevedeva una simile "clausola di salvaguardia". 
117 V. art. 4, par. 3 reg. n. 772/2004. Secondo parte delle dottrina, nonostante l'art. 4 par. 3 
disciplini solamente l'ipotesi di imprese non concorrenti che diventano concorrenti, il principio 
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Si consideri, da ultimo, una questione, che ha interessato le istituzioni e la 
dottrina negli ultimi anni. Si pensi a quei casi in cui la tecnologia concessa in 
licenza costituisce una radicale innovazione al punto che la tecnologia del 
licenziatario è considerata obsoleta o non competitiva. In tali ipotesi, la tecnologia 
del licenziante determina la nascita di un nuovo mercato o addirittura 
leliminazione della tecnologia del licenziatario dal mercato esistente, come 
avvenne per la tecnologia dei CD che sostituì quella dei dischi al vinile. Simili 
situazioni non sono, tuttavia, facilmente riconoscibili nel momento in cui viene 
stipulato l'accordo. Di norma, infatti, è necessario che i nuovi prodotti siano 
accessibili ai consumatori per un certo periodo prima che si possa affermare che la 
tecnologia più vecchia è obsoleta o non competitiva. Per tale motivo le parti 
vengono considerate concorrenti se al momento della conclusione dell'accordo 
non è ancora evidente che la tecnologia del licenziatario è obsoleta o non 
competitiva. Il rapporto tra le parti dell'accordo sarà considerato, invece, come un 
rapporto tra soggetti non concorrenti nel momento in cui si avrà evidenza del fatto 
che la tecnologia del licenziatario è diventata obsoleta. 
5.3. (segue) il metodo di calcolo delle guote di mercato 
Una volta definiti i mercati rilevanti e valutati i rapporti tra le parti 
dell'accordo, non resta altro che attribuire ai soggetti partecipanti le quote di 
mercat~,, che rappresentano un buon indice della forza dei vari qperatori sul 
mercato. In termini generali, ai sensi dell'art. 8 del RECTT 
"la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al 
valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili 
dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato 
dell'impresa interessata può essere determinata usando stime 
basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi 
delle vendite sul mercato. La quota di mercato viene calcolata 
sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente". 
espresso in tale norma si potrebbe applicare per analogia anche al caso di imprese concorrenti che 
a seguito della stipula dell' accordo diventano imprese tra loro non concorrenti. 
108 
Capitolo 3 
Il metodo di calcolo legato ai dati relativi all'anno civile può risultare, 
tuttavia, di non facile applicazione per le imprese il bilancio di esercizio non 
coincide con l'anno solare118• Il metodo potrebbe rivelarsi non appropriato, 
inoltre, nel caso di prodotti incorporanti tecnologie nuove, dal momento che il 
volume delle vendite potrebbe crescere rapidamente in tempi brevi solo una volta 
che il prodotto viene immesso sul mercato. Sebbene tale circostanza non dovrebbe 
rappresentare un ostacolo all'applicazione del RECTT, vincolare il calcolo delle 
quote di mercato ai dati relativi all'anno civile precedente rischia di complicare 
inutilmente la valutazione affidata agli operatori del diritto ed alle imprese. 
Ai fini del calcolo delle quote di mercato, si tenga presente, inoltre, che nel 
caso di joint venure (societarie), le quote di mercato della JV saranno ripartite 
proporzionalmente tra i soggetti partecipanti alla società. Vendere quote di 
partecipazione in una JV potrebbe costituire, dunque, un rimedio per le imprese 
che vogliono ridurre la loro quota di mercato. In tali circostanze, è probabile, 
tuttavia, che la Commissione proceda alla revoca del beneficio di applicazione del 
RECTT119• 
Per quanto concerne il mercato delle tecnologie, oltre all'art. 8 RECTT, è 
necessario prendere in esame anche l'art. 3 par. 3. Tale norma prevede, infatti, 
che: 
_"(_ ... ) la quota di mercato di una parte sui mercati rilevanti delle 
tecnologie è definita in termini di presenza della tecnologia sotto 
licenza sui mercati rilevanti del prodotto. La quota di mercato di 
un licenziante sul mercato rilevante delle tecnologie è la quota di 
mercato combinata sul mercato rilevante del prodotto per i 
prodotti contrattuali realizzati dal licenziante e dai suoi 
licenziatari". 
Da tale norma si ricava dunque che, per quanto concerne i mercati delle 
tecnologie, la quota di mercato del licenziante deve essere calcolata sulla base 
118 V. Korah V., cit., 2006, p. 52. 
119 V. Korah V., cit., 2006, p. 52. 
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delle vendite del licenziante e di tutti i suoi licenziatari di prodotti che 
incorporano la tecnologia sotto licenza, calcolo che va effettuato separatamente 
per ogni mercato rilevante120• 
Nel caso di mercati del prodotto, la quota di mercato del licenziatario deve 
essere calcolata sulla base delle vendite effettuate dal licenziatario di prodotti che 
incorporano la tecnologia del licenziante e di prodotti concorrenti, ossia sul totale 
delle vendite del licenziatario sul mercato del prodotto in questione121 • 
Le quote di mercato vanno pertanto calcolate sulla base dei dati relativi al 
valore delle vendite, se disponibili. Tali dati, infatti, forniscono in genere 
un'indicazione più accurata della forza della tecnologia rispetto ai dati sul volume. 
Il metodo di calcolo delle quote di mercato basato sul valore delle vendite 
(e non dunque sul fatturato delle royalties come si sarebbe potuto prevedere) è un 
metodo comune anche ai reg. CE n. 2658/2000 e n. CE 2659/2000 nonché al reg. 
CE n. 2790/99122• Comune ai reg. CE n. 2658/2000 e n. 2659/2000 è anche la 
previsione per cui qualora la quota di mercato non superi inizialmente 
rispettivamente il 20% o il 30% ma successivamente superi tali soglie, l'esenzione 
continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia è stata 
superata per la prima volta123• 
In sostanza, per stabilire se un accordo che non contiene restrizioni 
fondamentali rientra nella zona di sicurezza prevista dal RECTT, le parti devono 
previamente definire il mercato rilevante delle tecnologie e del prodotto, stabilire 
12° Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 70. La Commissione precisa inoltre che quando le parti sono concorrenti sul 
mercato delle tecnologie, le vendite dei prodotti che incorporano la tecnologia del licenziatario 
vanno combinate con le vendite dei prodotti che incorporano la tecnologia sotto licenza. Per le 
nuove tecnologie che non hanno ancora generato vendite, si dovrà attribuire una quota di mercato 
pari a zero. La Commissione al paragrafo 23 delle Comunicazione cit. propone anche un metodo 
diverso di calcolo, riconoscendo che risulta comunque preferibile il metodo indicato dall'art. 3 par. 
3. Il metodo indicato al par. 23 delle Linee direttrici, la cui formulazione risulta tuttavia poco 
chiara, è il seguente: "calcolare le quote di mercato sulla base della quota di ogni tecnologia sul 
totale dei ricavi delle licenze derivanti dalle royalties, quota che rappresenta la quota di detta 
tecnologia sul mercato in cui vengono concesse in licenza tecnologie concorrenti". Questa 
metodologia di calcolo è da ritenersi puramente teorica e di difficile applicazione nella prassi, dal 
momento che di norma non si possiedono informazioni sufficienti sulle royalties. 
121 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 71. Nel calcolare le quote di mercato relative ai mercati del prodotto, le vendite 
effettuate da altri licenziatari non sono prese in considerazione per il calcolo della quota di mercato 
del licenziatario e/o del licenziante. 
122 Art. 9 reg. n. 2790/99; art. 6 reg. n. 2658/2000; art. 6 reg. n. 2659/2000. 
1n · 6 9 O Art. 8, par. 2. reg. n. 772/2004; v. anche art. 6 reg. n. 2658/2000 e art. 6 reg. n. 2 5 1200 . 
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se sono imprese concorrenti o non concorrenti ed infine calcolare le rispettive 
quote di mercato dalle stesse detenute. 
La questione delle quote di mercato è stata una delle più controverse 
durante la redazione del progetto del nuovo regolamento e durante la discussione 
dello stesso. Questo per due ordini di motivi. 
In primo luogo, in sede di negoziazione e redazione di un accordo di 
trasferimento di tecnologia non è possibile stabilire con certezza quello che sarà 
individuato come mercato rilevante da un giudice o da un'autorità garante, in 
momenti successivi alla stipula del contratto. Una previsione di massima potrà 
essere formulata dalle parti con riferimento alla prassi ed alla giurisprudenza in 
materia di concentrazioni ma non si può non tener conto del fatto che la 
definizione di mercato rilevante muta con il passare del tempo, a mano a mano 
che vengono scoperti, fabbricati e commercializzati nuovi prodotti. Si pensi, ad 
esempio, al settore dell'industria farmaceutica, dove le imprese sono sempre alla 
ricerca di nuove specialità farmaceutiche e dove le licenze di brevetto 
costituiscono uno dei cardini fondamentali e degli elementi motore di tale 
settore 124• 
In secondo luogo, non si può non convenire sul fatto che le soglie di quote 
di mercato sono decisamente basse (20% e 30%) e che rischiano di essere 
raggiunte dalle imprese in breve tempo, soprattutto da quelle concorrenti 125• Nei 
settori in cui la ricerca comporta costi notevoli, investire nella ricerca può essere 
conven~e~te da una punto di vista commerciale solo se l'impresa potrà poi 
vendere i suoi prodotti su una parte considerevole del mercato. Molti temono, 
pertanto, che nel settore farmaceutico - ma non solo in questo settore - le 
limitazioni derivanti da quote di mercato previste dal regolamento finiranno per 
spingere le imprese ad effettuare le attività di ricerca e sviluppo al di fuori 
dell'Europa126. 
124 V. Korah V., cit., 2006, p. 53. 
125 Si tenga conto poi che per uscire dalla zona di sicurezza è sufficiente che la soglia venga 
superata anche su uno solo dei mercato (prodotto o tecnologie). 
126 V. Korah V., cit., 2006, p. 53. Dolmans, Piilola, cit., 2003, ·p. 551 e segg.; Schumacher V., 
Schmid C., Die patentrechtliche Zulii.ssigkeit der Benutzung von Forschungswerkzeugen, 
GRURint 2006, p. 6. Secondo altra parte della dottrina, invece, non andrebbe condivisa la tesi di 
chi intende le quote di mercato come un limite. Il motivo per cui la Commissione avrebbe scelto 
tale criterio, infatti, va ricercato nel tentativo di delimitare l'intervento. delle Autorità antitrust e 
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L'obiettivo che ci si era posti con il RECTT, ossia quello di garantire una 
maggiore certezza del diritto, potrebbe risultare in buona sostanza compromesso, 
stante la difficoltà per le imprese di definire il mercato rilevante e di calcolare la 
propria quota di mercato. Non va sottaciuto, infine, che le difficoltà insite nella 
definizione di mercato rilevante e nel calcolo delle quote potrebbe costituire un 
ostacolo anche per i giudici nazionali, i quali non sembrano aver maturato ancora 
sufficiente esperienza in tale settore. 
6. Le restrizioni fondamentali della concorrenza che escludono il beneficio 
dell'applicazione del RECTT: la c.d. black list. 
Il mancato superamento delle soglie di quote di mercato, previste dall'art. 
3 del RECTT, non è l'unica condizione richiesta per l'applicazione del 
regolamento in esame, posto che per beneficiare dell'esenzione l'accordo non 
deve contenere nessuna delle restrizioni fondamentali individuate dal regolamento 
stesso. 
L'art. 4 del RECTT enumera un gruppo defi11ito di clausole, denominate 
"restrizioni fondamentali'' 121 , che se presenti nell'accordo determinano, appunto, 
l'esclusione dell'intero accordo dal beneficio dell'esenzione per categoria. 
L'individuazione delle restrizioni fondamentali della concorrenza (che 
formano la c.d. "black list") è stata effettuata dal legislatore, il quale si è basato in 
primo luogo sul carattere della restrizione stessa ma soprattutto sull'esperienza 
acquisita nella prassi dagli organismi comunitari, esperienza che ha quasi sempre 
evidenziato il carattere anticoncorrenziale di tali restrizioni 128• Le restrizioni che 
figurano nell'elenco di cui all'art. 4 RECTT sono considerate dalla Commissione 
come restrizioni per oggetto129• Solamente in circostanze eccezionali le restrizioni 
sarebbe completamente avulso dalle questioni di merito inerenti i singoli accordi (v. Ullrich, cit., 
2007, p. 18). 
127 V. rubrica art. 4 reg. CE n. 772/2004. 
128 V. in proposito anche Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di 
tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 74. 
129 V: Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 14. Le restrizioni della concorrenza per oggetto sono quelle che per loro stessa 
natura possono restringere la concorrenza ( v. anche Comunicazione delle Commissione 
sull'applicazione dell'art. 81 par. 3, cit., par. 21, 22 e 23). 
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fondamentali della concorrenza, infatti, possono soddisfare le condizioni di cui 
all'art. 81 par. 3 TCE130• 
Come per le quote di mercato, anche per le restrizioni fondamentali è 
necessario distinguere se le imprese sono tra loro concorrenti o meno. L'art. 4 del 
RECTT contiene, infatti, due diversi elenchi di restrizioni fondamentali, che si 
applicano a seconda che l'accordo sia concluso tra imprese concorrenti o non 
concorrenti 131• 
Per quanto concerne gli accordi conclusi tra imprese concorrenti, l'art. 4 
par. 1 prevede che l'esenzione non si applichi agli accordi che hanno per oggetto 
quanto segue: 
"a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi 
praticati per la vendita di prodotti a terzi; 
b) la limitazione della produzione, ad eccezione delle limitazioni 
della produzione di prodotti contrattuali imposte al licenziatario in 
un accordo non reciproco o imposte ad uno solo dei licenziatari in 
un accordo reciproco; 
c) la ripartizione dei mercati o della clientela( ... ); 
d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la 
propria tecnologia o la restrizione delle facoltà delle parti 
dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo 
quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la 
_diyulgazione a terzi del know-how sotto licenza." 
Le restrizioni fondamentali relative ad accordi conclusi tra imprese 
concorrenti possono essere dunque suddivise in cinque categorie: fissazione dei 
prezzi; restrizioni quantitative della produzione, ripartizione dei mercati e dei 
clienti; restrizioni imposte al licenziatario relativamente all'utilizzo della propria 
130 
V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 18 e 75. 
131 Come già ampiamente illustrato, per stabilire se due imprese sono concorrenti o meno è 
necessario fare riferimento alla situazione esistente prima della stipula dell'accordo. A tal 
proposito, si osservi che la proposta di regolamento prevedeva, invece, che venisse effettuata una 
valutazione ex post, ossia dopo la conclusione dell'accordo. · 
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tecnologia; restrizioni della facoltà delle parti di effettuare attività di ricerca e 
sviluppo. 
Nel caso di accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra imprese non 
concorrenti, ai sensi dell'art. 4 par. 2, il RECTT non si applica a quegli accordi 
che hanno per oggetto: 
"a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi 
praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità 
di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un 
prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga ad imporre 
un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di 
pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti; 
b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, 
il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti 
contrattuali( ... ); 
c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali 
da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione 
selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la 
possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la 
propria attività a partire da un luogo di stabilimento non 
autorizzato. " 
~ restrizioni di tale elenco possono essere raggruppatè in tre categorie: 
fissazione dei prezzi; restrizioni relative alle vendite passive effettuabili dal 
licenziatario; restrizioni imposte al licenziatario, membro di un sistema di 
distribuzione selettiva, relativamente alle vendite attive e passive agli utilizzatori 
finali. 
Prima di procedere con l'analisi di tali gruppi di restrizioni, si rendono 
necessarie alcune precisazioni in merito alle categorie di accordi reciproci e non 
reciproci. I primi sono accordi per la concessione reciproca di licenze, dove le 
tecnologie sotto licenza sono tecnologie concorrenti o possono essere utilizzate 
per la produzione di prodotti concorrenti. Gli accordi non reciproci sono, invece, 
accordi mediante i quali solo una delle parti concede in licenza la propria 
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tecnologia all'altra parte132• Per una serie di restrizioni fondamentali, come 
vedremo, il RECTT impone una distinzione tra accordi reciproci e non reciproci, 
dettando una disciplina meno rigorosa per questi ultimi, in quanto trattasi di 
accordi potenzialmente meno dannosi per la concorrenza rispetto agli accordi 
reciproci. 
Chiarito il quadro generale delle restrizioni fondamentali, passiamo ora ad 
analizzare le singole restrizioni fondamentali, mettendo a confronto - ove 
possibile - la disciplina previgente, dettata dal reg. n. 240/96, con le norme del 
reg. CE n. 772/2004, evidenziando altresì le differenze di disciplina per accordi 
tra imprese concorrenti e non concorrenti. 
6.1 (segue) le clausole di fissazione dei prezzi 
La prima ipotesi di restrizione fondamentale presa in esame dal legislatore 
riguarda le clausole aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi. 
Ai sensi del reg. n. 240/96, il beneficio dell'esenzione non veniva 
applicato se una delle parti era "soggetta a restrizioni in ordine alla 
determinazione dei prezzi, di elementi costitutivi del prezzo o di sconti per i 
prodotti oggetto di licenza"133• Oltre a non distinguere tra imprese concorrenti e 
non concorrenti, il reg. n. 240/96 poneva un divieto generale per le parti di fissare 
i prezz~ di rivendita dei prodotti134• 
Il nuovo reg. CE n. 772/2004 pone, invece, una disciplina diversa a 
seconda che si tratti di accordi conclusi tra imprese concorrenti o non concorrenti. 
Nel primo caso, si classifica restrizione fondamentale qualsiasi clausola avente ad 
132 Tra gli accordi non reciproci rientrano anche gli accordi per la concessione reciproca di licenze, 
dove le tecnologie sotto licenza non sono tecnologie concorrenti e non possono essere utilizzate 
per la produzione di prodotti concorrenti (v. Comunicazione della Commissione sugli accordi di 
trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 78). 
133 Art . 3 n. 1 reg. n. 240/96 
134 V. Feil M., The new block exemption regulation on technology transfer agreements in the light 
of US Antitrust regime on the licensing of intellectual property, IIC, 2005, p. 46; Sucker & 
Guttuso, in Kommentar zum EUIEG Vertrag, Vol 2n, Art. 85, Groeben Thiesing & Ehlermann 
(eds), Baden Baden, 1999, par. 202 e segg; Ullrich H., EG Wettbewerbsrecht, Immenga & 
Mestmacker (eds), Monaco, 1997, p. 1351 e segg. Secondo parte delle dottrina, tuttavia, non 
rientrava nella black list la clausola che consentiva al licenziante di consigliare i prezzi (v. Ullrich, 
cit.; Whish R., cit., p. 753). · 
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oggetto la fissazione dei prezzi, sia che si tratti della fissazione del prezzo esatto 
da applicare o di un listino con sconti massimi autorizzati, sia che si tratti della 
fissazione di prezzi massimi, minimi o raccomandati 135• Come precisato nella 
Comunicazione della Commissione, la fissazione dei prezzi può essere realizzata 
anche indirettamente, applicando disincentivi ad allontanarsi da un livello di 
prezzo concordato, ad esempio prevedendo un aumento della percentuale delle 
royalties in caso di riduzione dei prezzi dei prodotti al di sotto di un certo livello. 
In ogni caso, l'eventuale obbligo imposto al licenziatario di versare royalties 
minime non equivale di per sé alla fissazione dei prezzi 136• Si osservi, infine, che 
la restrizione fondamentale di cui alla lettera a) dell'art. 4 par. 1 riguarda anche gli 
accordi dove si prevede che le royalties vengano calcolate sulla base delle vendite 
di tutti i prodotti, a prescindere dall'utilizzazione della tecnologia sotto licenza. 
Detti accordi, tuttavia, rientrano anche nel campo di applicazione dell'art. 4 par. 1, 
lett. d), ai sensi del quale non deve essere limitata la capacità del licenziatario di 
utilizzare la propria tecnologia. In proposito, la Commissione rileva che, in 
genere, tali accordi determinano restrizioni della concorrenza, dato che provocano 
un aumento dei costi sostenuti dal licenziatario per l'utilizzazione della propria 
tecnologia e che restringono dunque la concorrenza che sarebbe esistita se 
l'accordo non fosse stato concluso 137• 
Per quanto riguarda, invece, gli accordi conclusi tra imprese non 
concorrenti, il reg. CE n. 772/2004 concede alle parti una maggiore libertà 
contrat!uale. La restrizione fondamentale, analogamente a quanto previsto per gli 
accordi verticali, fa salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o 
135 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 79. 
136 La Comunicazione della Commissione precisa che quando le royalties sono calcolate sulla base 
delle vendite dei singoli prodotti, l'importo delle royalties ha un impatto diretto sui costi marginali 
del prodotto e quindi sul suo prezzo. La Commissione ritiene, tuttavia, le licenze reciproche con 
pagamento reciproco delle royalties come equivalenti alla fissazione dei prezzi solo quando 
l'accordo è privo di ogni finalità favorevole alla concorrenza e non costituisce un autentico 
accordo di licenza, risultando privo di valide giustificazioni commerciali. In tali situazioni -
secondo la Commissione - si configurerebbe piuttosto l'ipotesi di un cartello (v. Comunicazione 
della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 80. 
Secondo parte della dottrina, tale paragrafo della Comunicazione va al di là di quanto stabilito dal 
regolamento e tali conclusioni non troverebbero una valida giustificazione nel dettato normativo; 
v. Korah, cit., 2006, p. 58). 
137 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 81. 
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di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga ad 
imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni 
esercitate o incentivi offerti da una delle parti. Concretizza, dunque, sicuramente 
un ipotesi di restrizione vietata la fissazione diretta di prezzi di vendita. La 
fissazione dei prezzi può essere attuata, tuttavia, anche in modo indiretto, come 
nel caso di fissazione del margine, del livello massimo di sconti praticabili o nel 
caso in cui vengano previste penalità o la risoluzione dei contratti nel caso di 
mancata osservanza di un prezzo determinato138• 
6.2 (segue) le limitazioni della produzione e le restrizioni alle vendite 
Per quanto concerne la questione delle restrizioni quantitative della 
produzione, bisogna innanzitutto distinguere tra clausole che impongono 
quantitativi minimi di produzione e clausole che pongono quantitativi massimi. 
Questi due tipi di clausole venivano trattati in modo completamente 
diverso nel sistema previgente. L'obbligo del licenziatario di versare un canone 
minimo o di fabbricare un quantitativo minimo di prodotti oggetto di licenza (o di 
compiere un numero minimo di atti di utilizzazione della tecnologia concessa) era 
considerato - generalmente - non restrittivo della concorrenza (art. 2, par. 1 n. 9 
reg. n. 240/96). Tale clausola era ricompresa nella c.d. white list, che conteneva 
appunto non obblighi esentati (come era invece per le clausole di cui all'art. 1) 
bensì ~la~sole considerate di per sé non restrittive della concorrenza, nei limiti 
della formulazione indicata nell'articolo in questione139. Il motivo per cui 
lobbligo di fabbricare un quantitativo minimo di prodotti era considerato 
generalmente non restrittivo della concorrenza va individuato nel fatto che tale 
obbligo ha come obiettivo principale quello di consentire un adeguato utilizzo da 
parte del licenziatario dei diritti di privativa sotto licenza e non risulta, pertanto, 
restrittivo della concorrenza140• Le restrizioni in ordine al quantitativo massimo di 
138 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 97. 
139 V. Floridia & Catelli, cit., p. 250 e 251. 
140 
V. in proposito la decisione dellaCommissione del 1972 nel caso Burroughs - Delplanque, cit. 
(v. supra capitolo 2). . 
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prodotti da fabbricare precludevano, invece, l'applicazione del regolamento di 
esenzione n. 240/96 (art. 3 n. 5)141 • 
L'orientamento seguito dalla Commissione nel nuovo reg. n. 772/2004 e 
nelle relative Linee direttrici non si discosta di molto da quello del reg. n. 240/96. 
Per quanto riguarda i quantitativi minimi non si registra alcun mutamento 
sostanziale di indirizzo, in quanto la Commissione è ferma nel ritenere che non 
determinano generalmente restrizioni della concorrenza ai sensi dell'art. 81 par. 1 
gli obblighi di produrre un quantitativo minimo di prodotti che incorporano la 
tecnologia sotto licenza 142• 
Per quanto concerne le limitazioni della produzione, invece, il regolamento 
n. 772/2004 detta una disciplina specifica solo per gli accordi conclusi tra imprese 
concorrenti, includendo nella lista nera la clausola che impone appunto una 
limitazione della produzione, ad eccezione tuttavia delle limitazioni della 
produzione imposte al licenziatario in un accordo non reciproco o imposte ad uno 
solo dei licenziatari in un accordo reciproco (art. 4, par. 1, lett. b). 
Il trattamento più favorevole riservato alle restrizioni quantitative non 
reciproche si basa sulla considerazione che il rischio che l'accordo non costituisca 
un autentico accordo di licenza è minore nel caso ~i restrizioni non reciproche. 
Una restrizione unilaterale, poi, non determina necessariamente una riduzione 
della produzione sul mercato143• 
141 Il reg. n. 240/96 faceva comunque salva la legittimità degli obblighi imposti al licenziatario di 
rispettare talÙimitazioni in caso di licenza su tecnologie relative a parti di ricambio (art. 1, par. 1 
n. 8) e la legittimità dell'obbligo del licenziatario di fornire soltanto quantità limitate di prodotto 
quando la licenza veniva concessa per ottenere una seconda fonte di approvvigionamento (art. 2 n. 
13). Per un commento in merito, v. Van Bael & Bellis, cit., p. 645; Kinsella, cit., 1998. Effetti 
analoghi ad una restrizione della produzione erano stati rilevati nel caso delle c.d. licenze di 
impianto, che sono licenze in base alle quali il licenziante fornisce al licenziatario tutta la 
tecnologia necessaria per costruire e mantenere operativo un impianto di produzione. In certi casi 
al licenziatario viene concessa la facoltà di accrescere la capacità dell'impianto oggetto di licenza, 
in altri casi invece la licenza è limitata ad un impianto avente una capacità ben determinata, il che 
equivale ad una restrizione della produzione (v. Relazione valutativa sull'applicazione del reg. n. 
240/96, cit., par. 152). Per un approfondimento sulle licenze di impianto v. Dolmans, Odriozola, 
Site licence, right licence? Site licences under EC competition law, ECLRev 1998, p. 493; 
Townsend, The case of site licences, ECLRev 1999, p. 169. V. anche il caso Arco!Repsol (1997); 
in tale circostanza la Commissione pubblicò una comunicazione degli addebiti relativa ad un 
accordo tra Arco Chemical e Repsol Quimica, accordo che impediva alla Repsol di espandere le 
sue capacità mediante un nuovo impianto di produzione in Spagna. 
142 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 155. 
143 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 83. 
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Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra imprese non concorrenti, non 
vi è, invece, alcuna disposizione specifica in merito nell'art. 4 par. 2. Si ritiene 
dunque che, come confermato anche dalle Linee direttrici, le restrizioni della 
produzione negli accordi di licenza tra non concorrenti beneficiano delle esenzioni 
per categoria entro i limiti della soglia pari al 30% della quote di mercato144• 
Il principale rischio per la concorrenza derivante dalle restrizioni della 
produzione imposte ai licenziatari in accordi tra non concorrenti è limitato, infatti, 
alla riduzione della concorrenza tra licenziatari nell'ambito della stessa 
tecnologia. 
6.3 (segue) la ripartizione dei mercati e della clientela 
In materia di restrizioni fondamentali, la questione legata alla ripartizione 
dei mercati e della clientela è quella che ha maggiormente occupato le istituzioni 
comunitarie e la dottrina. 
In generale, nel nuovo regolamento di esenzione la disciplina della 
ripartizione dei mercati e della clientela trova limiti più definiti rispetto al sistema 
precedente, andando ad incidere in certi casi in modo più stringente sulla libertà 
contrattuale delle parti 145• 
In una prospettiva storica, sebbene in passato la Commissione si era 
dimostrata poco propensa ad accettare le esclusive territoriali 146, i primi segnali di 
apertur~ _arrivarono dopo la sentenza resa nel caso Nungesser, dove la Corte 
ritenne non contrarie all'art. 81 par. 1 TCE le licenze esclusive aperte. Le licenze 
che garantivano una protezione territoriale assoluta, invece, ricadevano (e 
ricadono) in linea di principio nel divieto di cui all'art. 81 par. 1, nonostante in 
certi casi la protezione territoriale ·assoluta sia stata considerata necessaria alla 
144 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 176. 
145 V. Hansen & Shah, cit., ECLRev 2004, p. 467; Dolmans & Pilola, cit, World Competition 
2003, p. 556. 
146 V. decisioni della Commissione Davidson Rubber (1972), Velcro/Aplix (1985), Rich Products 
(1987), Moosehead/Whitbread (1990). La Commissione riteneva, infatti, le esclusive territoriali 
confliggenti con l'art. 81 par. 1. In diverse decisioni, tale istituzione decise tuttavia di esentare gli 
accordi che garantivano un'esclusiva territoriale di produzione, a condizione che tali accordi non 
contenessero restrizioni alle vendite (v. supra Capitolo 2). 
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luce delle particolarità che il settore presentava o della necessità di garantire 
un'adeguata protezione al licenziatario147• 
Alla luce della prassi consolidatasi, il reg. n. 240/96 espressamente esentò 
sia le licenze esclusive che le licenze c.d. uniche148, senza tuttavia considerare se 
la tecnologia concessa in licenza era volta alla produzione di un nuovo 
prodotto 149• Il beneficio dell'esenzione non si applicava, invece, qualora le parti 
prevedevano esclusive territoriali di durata maggiore rispetto a quella consentita 
dall'art. 1 del regolamento (5 o 10 anni)150. Rientravano poi nella lista nera le 
clausole con cui le parti si proponevano di limitare le importazioni parallele e 
quelle che imponevano di rifiutare, senza ragioni obiettivamente giustificate, di 
soddisfare domande di fornitura da parte di soggetti stabiliti nel loro territorio (art. 
3 n. 3); clausole vietate erano anche quelle con cui le parti, concorrenti prima 
della concessione della licenza, si accordavano relativamente a limitazioni della 
clientela o di canali di distribuzione (art. 3 n. 4). In sintesi, il reg. n. 240/96 
proibiva le restrizioni relative alla clientela qualora le parti fossero concorrenti 
prima della stipula dell'accordo. Restrizioni relative alla clientela tra non 
concorrenti non erano invece incluse né nella lista nera né nella lista bianca e 
richiedevano, pertanto, una valutazione individuale. 
Il nuovo CE reg. n. 772/2004, d'altro canto, fa rientrare tra le restrizioni 
fondamentali, per le imprese concorrenti, le ripartizioni dei mercati e della 
clientela (prevedendo, tuttavia, ben sette eccezioni a tale regola generale) e per le 
impres_e ?On concorrenti le restrizioni relative al territorio in cui o __ ai clienti ai 
quali il licenziatario può effettuare vendite passive (fatte anche qui le debite 
eccezioni previste dall'art. 4 par. 2). 
147 Vedi sentenza 6 ottobre 1982, Coditel Il, cit, par. 15-20; sentenza 19 aprile 1988, Erauw-
Jacquery, cit.; v. anche le conclusioni dell'Avvocato generale del 28 ottobre 2004 nella causa 
Syfait c. Glaxosmithkline (tale ultimo caso riguardava il settore dell'industria farmaceutica). 
148 V. art. 1, par. 1 n. 1 e 2 reg. n. 240/96. per la definizione di licenza esclusiva e licenza unica, v. 
infra Capitolo 3. 
149 Sebbene la sentenza Nungesser (par. 58) ed il 10° considerando al reg. n. 240/96 avessero 
ritenuto di per sé compatibili con l'art. 81 par. 1 gli accordi di licenza esclusiva quando erano volti 
all'introduzione ed alla protezione di una nuova tecnologia, gli articoli del reg. n. 240/96 non 
facevano alcuna distinzione tra tecnologie nuove e non (o tra prodotti nuovi e non). 
150 L'art. 3 n. 7 prevedeva che il beneficio dell'esenzione non si applicasse qualora il licenziante si 
fosse obbligato a non concedere licenze ad altre imprese per lo sfruttamento della tecnologia 
concessa nel territorio della licenza per periodi superiori a quelli indicati all'art. 1 del regolamento 
ovvero qualora una delle parti si fosse obbligata a non sfruttare la tecnologia concessa nel 
territorio della controparte o di altri licenzianti per periodi superiori a quelli sopra indicati. 
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Per meglio comprendere la struttura e la portata della disposizione in 
esame, è utile distinguere tra restrizioni alla produzione entro un determinato 
territorio (ed è qui che si parla di licenze esclusive e di licenze uniche) e 
restrizioni delle vendite di prodotti incorporanti la tecnologia sotto licenza entro 
un determinato territorio e ad un determinato gruppo di clienti (ed in questo caso 
si parla di restrizioni alle vendite). 
Per quanto riguarda le licenze esclusive e uniche, le Linee direttrici sul reg. 
CE n. 772/2004 forniscono una definizione di tali accordi151 • Si parla di licenza 
esclusiva quando il licenziatario è il solo ad essere autorizzato a produrre 
utilizzando la tecnologia sotto licenza in un determinato territorio; quando il 
licenziante, invece, si impegna solo a non concedere a terzi la licenza per produrre 
in un determinato territorio, la licenza si definisce unica152• Sovente le licenze 
esclusive o uniche contengono anche restrizioni alle vendite, che limitano le parti 
in ordine al territorio nel quale vendere i prodotti. 
La concessione reciproca di licenze esclusive tra concorrenti rientra nel 
campo di applicazione dell'art. 4, par. 1 lett. c ), che considera la ripartizione dei 
mercati tra concorrenti una restrizione fondamentale. La concessione di licenze 
uniche tra concorrenti beneficia, invece, dell'esenzione per categoria se contenuta 
nei limiti del 20% della quota di mercato 153, così come avviene per la concessione 
non reciproca di licenze esclusive tra concorrenti154. Ciò si evince dal contenuto 
di due delle eccezioni elencate all'art. 4 par. 1 lett. c ). Tale norma prevede, infatti, 
l'esenzione per "l'obbligo imposto al licenziante di non concedere in licenza la 
151 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 162. 
152 Alcuni Autori ritengono che la definizione data dalla Commissione non sia precisa (v. Korah 
V., cit., 2006, p. 59). In tale definizione, infatti, si fa riferimento solo alla produzione piuttosto che 
allo sfruttamento della tecnologia e le restrizioni alle vendite vengono considerate a parte. 
153 Nel caso di licenze uniche, lesenzione per categoria si applica indipendentemente dal fatto che 
laccordo sia o no reciproco, considerato che esso non incide sulla facoltà delle parti di sfruttare 
pienamente la propria tecnologia nei rispettivi tenitori (v. Comunicazione della Commissione 
sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 88). 
154 V. art. 4, par. 1, lett. c) (ii). V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di 
trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 163 e 164. Il territorio dove viene concessa 
l'esclusiva può essere limitato ad uno Stato membro ma può anche rivestire portata mondiale. 
Oltre la soglia del 20% relativa alla quota di mercato, si dovranno pertanto esaminare i possibili 
effetti anticoncorrenziali di tali licenze esclusive (non reciproche). Nel contesto dell'art. 81 par. 1 
sarà necessario valutare innanzitutto la forza del licenziante sul mercato. Se questi detiene una 
posizione limitata sul mercato o se non dispone della capacità di sfruttare efficacemente la propria 




tecnologia ad un altro licenziatario in un determinato territorio" (licenze uniche, 
punto iii) nonché per "l'obbligo imposto al licenziante o al licenziatario, in un 
accordo non reciproco, di non produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza in 
uno o più campi tecnici di utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto o in 
uno o più territori esclusivi riservati all'altra parte" (punto ii)155. 
Il RECTT non disciplina, tuttavia, l'ipotesi delle restrizioni imposte ad un 
licenziatario di non produrre utilizzando la tecnologia sotto licenza nei territori 
riservati agli altri licenziatari. Posto che con riferimento agli accordi tra non 
concorrenti, tali restrizioni non sono classificabili tra i divieti di cui all'art. 4 par. 
2 e risulterebbero pertanto ammissibili, si ritiene che dette restrizioni per le 
imprese concorrenti rientrino, tuttavia, nel divieto· posto dall'art. 4 par. 1 lett. c), 
che proibisce la ripartizione dei mercati o della clientela 156• 
Per quanto concerne le imprese non concorrenti, invece, non vi sono nel 
reg. CE n. 772/2004 né restrizioni fondamentali né relative eccezioni che si 
riferiscano a licenze esclusive o uniche, così come definite dalle relative Linee 
direttrici (e quindi riferibili all'esclusiva della produzione di beni che incorporano 
la tecnologia sotto licenza), se si eccettuano le restrizioni relative all'uso interno e 
alle fonti di approvvigionamento alternative. La concessione di licenze esclusive 
tra non concorrenti può soddisfare, infatti, le condizioni di cui all'art. 81 par. 3157• 
Posto che le restrizioni alla produzione sono intimamente connesse con le 
restrizioni alle vendite, per completare il quadro di analisi è opportuno esaminare 
attent~~nte anche queste ultime. 
La Corrunissione per di versi anni considerò in generale le restrizioni alle 
vendite contrarie al divieto di cui all'art. 81 par. 1. La relazione tra licenziante e 
licenziatario, che producevano e vendevano prodotti concorrenti, secondo la 
Commissione, qualificava il rapporto tra le parti come orizzontale, con tutte le 
conseguenze che questo comporta sul piano della concorrenza. Si noti che questo 
155 Tale eccezione, così come quelle che vedremo ai punti (v) e (vii) sono state aggiunte a seguito 
dei commenti sulla proposta di regolamento della Commissione. L'eccezione di cui al punto (ii) 
raggruppa in un'unica norma il contenuto della previsioni di cui agli artt. 1 par. 1 n. 3 e 4 ed art. 2, 
par. 1 n. 8 del reg. 240/96. 
156 V. Feil, cit., 2005, p. 51. . 
157 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 165. In proposito si ricordi che il diritto di concedere una licenza esclusiva è di 
norma necessario per spingere il licenziatario ad investire nella tecnologia soprattutto quando 
questa richieda ingenti investimenti. 
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metodo di valutazione ex post, nel senso di qualificare il rapporto intercorrente tra 
le parti solo dopo la conclusione dell'accordo, si ritrovava addirittura nel progetto 
delle Linee direttrici sul nuovo regolamento di esenzione per gli accordi di 
trasferimento di tecnologia pubblicato nel 2003. Le versione definitiva del reg. n. 
772/2004 e delle relative Linee direttrici evidenziano, invece, un radicale 
cambiamento di prospettiva da parte della Commissione. 
Analizzando la questione da un punto di vista più particolare, emerge che 
mentre il precedente reg. n. 240/96 prevedeva regole diverse per le restrizioni 
delle vendite lega~e al territorio e per quelle legate alla clientela, il nuovo RECTT 
tratta allo stesso modo tali tipi di restrizioni, con il risultato che viene ampliata la 
libertà contrattuale delle parti in ordine alla restrizione sulla clientela mentre la 
stessa viene ristretta per l'esclusiva territoriale di vendita. Il reg. n. 240/96, infatti, 
esentava le restrizioni delle vendite in capo al licenziante rispetto ai territori 
riservati al licenziatario (art. 1 par. 1 n. 2) mentre considerava clausole nere le 
restrizioni imposte sia al licenziante che al licenziatario relative alla clientela (art. 
3 n. 4). 
Il nuovo reg. CE n. 772/2004 si pone, invece, in una prospettiva diversa, 
differenziando la disciplina applicabile agli accordi conclusi tra imprese 
concorrenti da quella prevista per gli accordi tra imprese non concorrenti. Negli 
accordi non reciproci tra imprese concorrenti sono consentite le restrizioni delle 
vendite attive o passive del licenziatario o del licenziante nel territorio esclusivo o 
al grupp<? di clienti esclusivo riservati all'altra parte (punto iv). Gli accordi di 
licenza possono dunque ora, a seconda dei casi e nei limiti indicati dal 
regolamento, prevedere legittimamente restrizioni alle vendite attive e passive158, 
sia in capo al licenziante che in capo al licenziatario (cosa che non risultava 
chiaramente dalla formulazione dell'art. 1 del precedente reg. n. 240/96, il quale 
premetteva restrizioni sulle vendite attive per i periodi previsti dal 
regolamento) 159• 
158 Per la definizione di vendite attive e passive v. par. 50 Comunicazione della Commissione 
contenente Linee direttrici sugli accordi verticali, cit. Il reg. n. 2790/99 consente al concedente di 
imporre ai proprio concessionari di non attivarsi per la rivendita di prodotti nei territori riservati 
(vendite attive), purché il concessionario resti libero di effettuare le c.d. vendite passive, ovvero le 
vendite non dallo stesso sollecitate. 
159 Dolmans, Pilala, cit., 2003, p. 557. 
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Risultano parimenti ammesse tra imprese concorrenti (e quindi non 
rientrano tra le restrizioni fondamentali) le restrizioni in un accordo non reciproco 
delle vendite attive del licenziatario nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti 
esclusivi assegnati ad altro licenziatario, a condizione che quest'ultimo non fosse 
un'impresa concorrente del licenziante al momento della conclusione dell'accordo 
(punto v). Per valutare se è soddisfatta la condizione di applicabilità della norma, 
bisogna considerare che la qualifica di imprese concorrenti deve essere 
determinata sulla base della situazione esistente prima della stipula 
dell'accordo160. L'aver introdotto tale condizione consente di tutelare 
maggiormente le situazioni in cui un'impresa non concorrente diviene poi 
concorrente a seguito della stipula dell'accordo 161 • 
Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra imprese non concorrenti, 
invece, dove non vi è alcuna distinzione tra accordi reciproci e non reciproci 162, il 
reg. CE n. 772/2004 considera restrizioni fondamentali della concorrenza le 
restrizioni delle vendite passive da parte dei licenziatari dei prodotti che 
incorporano la tecnologia (art. 4, par. 2 lett. b).Le restrizioni delle vendite passive 
imposte al licenziatario possono essere il risultato di obblighi diretti, come 
l'obbligo di non vendere a determinati clienti o a clienti in determinati territori ma 
possono derivare anche da misure indirette, che hanno lo scopo di indurre il 
licenziatario ad astenersi dall'effettuare tali vendite163• 
Nei rapporti tra imprese non concorrenti non viene posta, dunque, alcuna 
limitaz_io!1e per quanto riguarda le vendite effettuabili dal licenziante. e nemmeno 
160 V. Korah V., cit., 2006, p. 61. La previsione ricalca in buona sostanza quella del precedente 
regolamento n. 240/96. Nel nuovo RECTT viene tuttavia aggiunta la condizione di applicabilità. 
Resta il fatto che non sarebbe stato giustificato inserire tale restrizione nell'elenco delle restrizioni 
fondamentali. Consentendo al licenziante di concedere al licenziatario, che non era già presente sul 
mercato, una protezione nei confronti delle vendite attive di licenziatari che sono concorrenti del 
licenziante e dunque già affermati sul mercato, simili restrizioni possono indurre il licenziatario a 
sfruttare in maniera più efficiente la tecnologia sotto licenza. Se i licenziatari si accordano per non 
effettuare vendite attive o passive in taluni territori o a taluni gruppi di clienti, l'accordo equivale 
sostanzialmente ad un cartello tra i licenziatari (v. Comunicazione della Commissione sugli 
accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 89). 
161 Vollebregt E., The changes in the new technology transfer block exemption compared to the 
draft, ECLRev. 2004, p. 663. 
162 Quando le imprese non sono concorrenti, infatti, non vi è differenza, dal punto di vista pratico, 
tra una licenza reciproca e le concessione di due licenze distinte. 
163 Vedasi per esempio il caso degli incentivi finanziari e della creazione di un sistema di controllo 
mirante a verificare l'effettiva destinazione dei prodotti realizzati sotto licenza. Le limitazioni 
quantitative possono costituire, dunque, in determinati casi, uno strumento indiretto per restringere 
le vendite passive. 
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per quanto riguarda le vendite attive da parte del licenziatario. Imporre restrizioni 
alle vendite passive effettuabili dal licenziatario, invece, impedisce l'applicazione 
del regolamento di esenzione. Mentre il regolamento sugli accordi verticali 
classifica come restrizioni fondamentali tutte le restrizioni territoriali imposte ai 
distributori esclusivi (ammettendo solamente in alcuni casi restrizioni sulle 
vendite attive), il regolamento sugli accordi di trasferimento di tecnologia 
considera restrizioni fondamentali le sole restrizioni alle vendite passive del 
licenziatario, fino alla soglia del 30% della quota di mercato, salve alcune 
eccezioni (es. art. 4, par. 2 lett. b) punti i e ii). L'esenzione delle restrizioni sulle 
vendite attive si basa sul presupposto che tali restrizioni promuovono gli 
investimenti ed il miglioramento della qualità dei servizi, consentendo di risolvere 
i problemi del parassitismo (noto anche come free riding)164• 
Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la restrizione fondamentale relativa 
alle vendite passive dei licenziatari conosce una serie di eccezioni, tra cui 
compaiono appunto quelle relative all'esclusiva territoriale e ai gruppi di clienti 
esclusivi. Le restrizioni delle vendite attive e passive da parte dei licenziatari in un 
territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo riservato al licenziante non 
costituiscono restrizioni fondamentali della concorrenza: tali restrizioni 
beneficiano dell'esenzione per categoria (art. 4, par. 2 lett b). Si presume, infatti, 
che tali restrizioni, pur limitando la concorrenza, entro la soglia relativa alla quota 
di mercato producano anche effetti favorevoli, promuovendo la diffusione delle 
tecnol<:?gi_e nonché la loro integrazione nei mezzi di produzione del 
licenziatario 165• 
Le restrizioni delle vendite passive da parte dei licenziatari in un territorio 
esclusivo o ad un gruppo di clienti esclusivo riservati non al licenziante ma ad 
altro licenziatario beneficiano invece dell'esenzione per categoria per un periodo 
di due anni a partire dalla data in cui il licenzitario protetto vende per la prima 
volta i prodotti che incorporano la tecnologia sotto licenza all'interno del suo 
territorio esclusivo o al suo gruppo di clienti esclusivo. Una volta terminato il 
164 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 99. 
165 
V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 100. · 
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periodo di due anni, le restrizioni delle vendite passive tra licenziatari 
costituiscono restrizioni fondamentali. In genere, tali restrizioni rientrano nel 
campo di applicazione dell'art. 81 par. 1 ed è comunque difficile che le restrizioni 
delle vendite passive siano indispensabili per conseguire incrementi di efficienza e 
che siano quindi esentabili ex art. 81 par. 3. 
Si osservi, tuttavia, che in determinati settori il periodo di due anni può 
non essere sufficiente al licenziatario per ammortizzare i costi dell'investimento 
effettuato e comunque quest'esenzione sulle vendite passive del licenziatario 
risulta alla fine meno permissiva di quella che era prevista nel reg. n. 240/96, il 
quale estendeva l'esenzione per un periodo di cinque anni. 
In tale contesto potrebbero addirittura crearsi situazioni anomale nel 
momento in cui licenze e distribuzione esclusiva si intrecciano. Il licenziante, così 
come può prevedere una protezione dalle vendite passive per territori riservati a sé 
o ad altri licenziatari, può prevedere un'esclusiva territoriale anche per la 
distribuzione dei prodotti. Se in un determinato territorio non è stata concessa 
alcuna licenza, il licenziante potrà riservarsi tale territorio anche per la 
distribuzione. In simili circostanze si creerebbe, però, una situazione anomala, in 
quanto un licenziatario non potrebbe vendere i prodotti nel territorio del 
distributore per un periodo di tempo indeterminato mentre potrebbe farlo nel 
territorio di un altro licenziatario una volta trascorsi i due anni dalla prima vendita 
dei prodotti contrattuali in quel territorio. Per di più, in base al regolamento sugli 
accordi verticali, ai distributori non possono in generale essere poste limitazioni 
nemmeno sulle vendite attive effettuabili nei territori esclusivi riservati ai 
licenziatari. 
Sembrerebbe, dunque, che la Commissione sia partita dal presupposto che 
il titolare di un diritto di privativa conceda licenze per l'intero territorio del 
mercato comune o provveda egli stesso alla totalità della produzione. Nella prassi, 
tuttavia, questo non sempre accade, considerato anche che dopo l'ingresso nel 
2004 di dieci nuovi Stati membri, e di altri due Stati dal 1 ° gennaio 2007, il 
territorio della Comunità si è notevolmente ampliato. 
Ciononostante si ritiene che aver concesso alle parti la possibilità di 
prevedere l'esclusiva territoriale o l'individuazione di una clientela esclusiva non 
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si pone comunque in contrasto con il divieto posto dall'art. 81 par. 1, sebbene tale 
protezione potrebbe indirettamente comportare l'esclusione dal beneficio 
dell'esenzione di altre clausole dall'accordo. 
6.4 (segue) le altre restrizioni: uso interno, fonti di approvvigionamento 
alternative, campi tecnici di utilizzazione, distribuzione. 
Oltre alle norme che disciplinano l'esclusiva, vi sono altre restrizioni che, 
per espressa previsione normativa, ammettono le parti al beneficio dell'esenzione. 
Si tratta, in particolare, delle restrizioni relative all'uso interno ed alle fonti di 
approvvigionamento alternative nonché alle restrizioni riguardanti i campi tecnici 
di utilizzazione per le imprese concorrenti e la distribuzione dei prodotti per le 
imprese non concorrenti. 
L'obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali 
esclusivamente per il proprio uso era esentato anche dal reg. n. 240/96166• Il nuovo 
regolamento non differenzia tra la disciplina applicabile alle imprese concorrenti e 
non concorrenti, prevedendo in entrambi i casi l' esentabilità di tali clausole, "a 
condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda 
la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i 
propri prodotti"167 ; il licenziatario deve pertanto poter rifornire i terzi che 
assicurano il servizio post-vendita di tali prodotti. 
Le restrizioni relative all'uso interno possono essere necessarie, infatti, per 
favorire la diffusione della tecnologia, in particolare tra concorrenti. 168 
Esclusi dall'elenco delle restrizioni fondamentali sia per le imprese 
concorrenti che per quelle non concorrenti sono anche gli obblighi imposti al 
166 V. art. 1, par. 1, n. 8. Tale esenzione era nata dall'esigenza di consentire ai produttori di 
componenti nel settore automobilistico di vendere i propri prodotti alle imprese che producono e 
assemblano le automobili. Vedasi in proposito Korah V., cit., 2006, p. 62. 
167 Art. 4, par. 1 lett. c. (vi)~ art. 4, par. 2, lett. b (iii). Le Linee direttrici definiscono una restrizione 
relativa all'uso interno come un obbligo imposto al licenziatario di limitare la sua produzione del 
prodotto sotto licenza ai quantitativi necessari per la produzione dei propri prodotti e per la loro 
manutenzione e riparazione. 
168 La nuova formulazione della norma è in linea con lorientamento assunto dalla Commissione in 
materia di accordi verticali e di distribuzione di veicoli. V. reg. n. 2790/99, cit. e reg. n. 1400/2002 
relativo all'applicazione dell'art. 81, par. 3 a categorie di accordi verticali a pratiche concordate 
nel settore automobilistico, in GU L 203 del 1agosto2002, p. 30. · 
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licenziatario di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, al 
fine di creare una fonte di appovigionamento alternativa per quel cliente169• 
L'esenzione per le imprese concorrenti è limitata, tuttavia, agli accordi non 
reciproci. 
La potenzialità di ripartizione dei mercati di tali obbligazioni, infatti, sono 
limitate quando la licenza è concessa al solo fine di rifornire un particolare cliente 
ed è quindi improbabile che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 81 par. 1 
TCE. 
Per quanto concerne i campi tecnici di utilizzazione, negli accordi tra 
concorrenti è ammesso che in capo ai licenziatari vi sia l'obbligo di produrre 
utilizzando la tecnologia sotto licenza solo in uno o più campi tecnici di 
utilizzazione o in uno o più mercati del prodotto17q. 
Si osservi che le restrizioni del campo di utilizzazione possono avere 
effetti favorevoli alla concorrenza, in quanto incoraggiano il licenziante a 
concedere in licenza la sua tecnologia per applicazioni che esulano dal suo campo 
di attività principale. Le restrizioni del campo di utilizzazione a carico dei 
licenziatari negli accordi tra concorrenti, invece, comportano il rischio che il 
licenziatario cessi di essere, in determinati ambiti, concorrente del licenziante. 
I licenziatari non possono tuttavia essere soggetti a limitazioni per quanto 
concerne l'utilizzazione della propria tecnologia concorrente. Tale ipotesi è, 
infatti, espressamente ricondotta nel novero delle restrizioni fondamentali dall'art. 
4, par .. 1 _ lett. d). Relativamente alla propria tecnologia, il licenziatario non deve 
subire alcuna restrizione per quanto riguarda il luogo di produzione o di vendita, i 
quantitativi prodotti e il prezzo di vendita applicato. 
L'art. 4 par. 1 lett. d) non concede l'esenzione nemmeno per le restrizioni 
della facoltà delle parti di effettuare attività di ricerca e sviluppo, prevedendo in 
proposito una disciplina meno permissiva rispetto a quella contenuta nel 
precedente reg. n. 240/96 (art. 3, n. 2). 
169 V. art. 4, par. 1 lett. c (vii); art. 4, par. 2, lett. b (iv). E' assente nel nuovo regolamento qualsiasi 
riferimento alle restrizioni quantitative di prodotti che era invece presente nell'art. 2 par. 1, n. 13 
reg. n. 240/96. 
170 V. art. 4, par. 1, lett. c (i). Una simile previsione era contenuta anche nel reg. n. 240/96 (art. 2, 
par. 1 n. 8; v. in proposito 22° considerando al regolamento e par. 20 della Relazione valutativa 
sull'applicazione del reg. n. 240/96, cit.). · 
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Qualora fossero applicate restrizioni allo sfruttamento da parte del 
licenziatario della propria tecnologia o all'effettuazione di attività di ricerca e 
sviluppo, infatti, verrebbe ridotta la competitività della tecnologia del licenzitario, 
con la conseguenza che vi sarebbe una riduzione della concorrenza sui mercati 
esistenti del prodotto e delle tecnologie ed una diminuzione degli incentivi per il 
lic_enziatario a investire nello sviluppo e nel perfezionamento della propria 
tecnologia 171 • 
Il divieto relativo alla limitazione delle attività di ricerca e sviluppo, in 
quanto può costituire un mezzo per limitare la produzione o ripartire i mercati, 
non si estende comunque alle restrizioni della facoltà di una parte di effettuare 
attività di ricerca in collaborazione con soggetti terzi, quando tali restrizioni siano 
indispensabili per tutelare il know-how del licenziante ed impedirne la 
divulgazione a terzi172• Le Linee direttrici precisano, inoltre, che al fine di 
beneficiare dell'eccezione, le restrizioni imposte a protezione del know-how 
devono essere necessarie e proporzionate 173• 
In materia di accordi tra imprese non concorrenti, il legislatore ha dettato 
ex novo alcune previsioni specifiche relativamente alla distribuzione dei prodotti. 
In primo luogo, vengono esentati i divieti a carico del licenziatario di vendere agli 
utilizzatori finali. Questo divieto, che si traduce sostanzialmente nell'obbligo per 
il licenziatario operante a livello di commercio all'ingrosso di vendere 
esclusivamente ai dettaglianti, non rientra di norma nel campo di applicazione 
dell'~. ~1 par. 1174. 
Sono ricondotti nel campo di applicazione dell'esenzione i divieti imposti 
al licenziatario di vendere a distributori non autorizzati (punti vi). Così facendo, il 
licenziante sostanzialmente impone ai suoi licenzitaari di partecipare ad un 
sistema di distribuzione selettiva. In tali ipotesi, tuttavia, i licenziatari dovranno 
171 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 95. 
172 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 94. 
173 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 94. 
174 V. in proposito sentenza 25 ottobre 1977, Metro I, causa 26n6, cit. 
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avere la possibilità di effettuare sia vendite passive che attive agli utilizzatori 
finali, poiché altrimenti si ricadrebbe nel divieto di cui all'art. 4 par. 2 lett. c)175• 
La norma che prevede la possibilità di imporre al licenziatario restrizioni 
delle vendite a distributori non autorizzati è speculare alla previsione contenuta 
nel re go lamento su gli accordi verticali 176• Nel caso di distribuzione effettuata da 
un licenziatario, membro di un sistema di distribuzione selt?ttiva, i criteri per la 
scelta del distributore non saranno tuttavia di tipo qualitativo o proporzionali ma 
potranno essere semplicemente "specifici"177• Bisogna tenere conto, infatti, che al 
licenziatario possono essere richiesti investimenti notevoli e senza una garanzia di 
certi livelli quantitativi di vendite potrebbe non essere conveniente per il 
licenziatario/distributore effettuare gli investimenti richiesti. 
Al di là dell'esame analitico della singole restrizioni fondamentali e delle 
relative eccezioni, è possibile formulare alcune osservazioni di carattere generale. 
In primo luogo, se è pur vero che dai regolamenti di esenzione "nuovo modello" è 
scomparsa la lista bianca, le eccezioni alle restrizioni fondamentali finiscono con 
l'individuare tipologie di clausole che la Commissione ha ritenuto non escludano 
il beneficio dell'applicazione del regolamento di esenzione178• 
Con il nuovo sistema non è sufficiente, però, stabilire se le imprese sono 
concorrenti o non concorrenti ma per le prime la libertà contrattuale deve essere 
ponderata in modo diverso nel caso di accordi reciproci o non reciproci, problema 
che noi:i ~i pone invece per le imprese che non sono concorrenti al momento della 
stipula dell'accordo. 
Sebbene l'aver dato maggiore, se non esclusivo, rilievo agli effetti 
economici che gli accordi producono sul mercato ha condotto il legislatore a 
considerare molte restrizioni non contrarie alle norme sulla concorrenza, alcuni 
obblighi sono ora più limitativi della libertà contrattuale delle parti, così come 
175 Tale norma include infatti tra le restrizioni fondamentali anche le restrizioni delle vendite attive 
o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione 
selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro 
di tale sistema di svolgere al propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato. 
176 V. art. 4, lett. b, reg. n. 2790/99; per un commento in proposito v. Korah, O'Sullivan, 
Distribution agreements under the EC Competition rules, Oxford, 2002. 
177 V. Korah V., cit., 2006, p. 68. 
178 Le eccezioni alle restrizioni fondamentali non sarebbero, tuttavia, assimilabili concettualmente 
alla c.d. lista bianca del precedente reg. n. 240/96 (v. Ullrich, 2007, cit., p. 16/17). 
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accade con riferimento alla questione dell'esclusiva territoriale. Per tale aspetto, si 
ravvisa, infatti, nella versione definitiva del regolamento adottato dalla 
Commissione, un orientamento più severo rispetto a quello precedentemente 
adottato con il reg. n. 240/96, in quanto non sono più ammesse restrizioni sulle 
vendite attive negli accordi reciproci tra concorrenti. 
Togliere spazio alle restrizioni territoriali, in particolare tra concorrenti, 
potrebbe finire, tuttavia, con lostacolare la concessione dei diritti di privativa. Un 
licenziante, infatti, potrebbe essere poco propenso a concedere una licenza in un 
nuovo Stato membro, senza avere la garanzia che il licenziatario si impegnerà a 
diffondere il prodotto su quel mercato. Questo potrebbe addirittura indurre il 
licenziante ad imporre royalties più elevate di quelle che le condizioni del mercato 
nazionale richiederebbero, comportando un innalzamento dei prezzi dei prodotti, 
al fine di evitare, in paesi dove i prezzi sono alti, importazioni parallele di prodotti 
da paesi dove i prezzi sono più bassi 179• Tale situazione potrebbe verificarsi 
soprattutto per prodotti come i software, dove le royalties costituiscono un'elevata 
percentuale del prezzo finale del prodotto. 
Nonostante, dunque, il nuovo regolamento abbia eliminato alcune 
previsioni contenute nei regolamenti precedenti dall'elenco delle restrizioni 
fondamentali ed abbia chiarito alcuni aspetti delle stesse, seguendo 
un'impostazione economica e più garantista della libertà contrattuale delle parti, 
esso ha tuttavia introdotto nuove regole, che - come abbiamo visto - sollevano 
non po~h! problemi interpretativi ed applicativi. 
7. Le esenzioni parziali e la disciplina delle restrizioni escluse. 
Il RECTT individua quattro tipologie di restrizioni che non beneficiano 
dell'esenzione per categoria ma che non impediscono l'applicazione 
dell'esenzione al resto dell'accordo. Tali restrizioni, definite restrizioni escluse, 
necessitano di una valutazione individuale e possono dar luogo ad un'esenzione 
parziale180. 
179 V. Dolmans, Pilola, cit., p. 557/558. 
180 L'elenco di cui all'art. 5 RECTI avrebbe un peso maggiore rispetto al corrispondente elenco di 
restrizioni escluse di cui all'art. 5 del reg. n. 2790/99 (v. Korah V., cit., 2006, p. 69). 
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L'art. 5 par. 1 del RECTT dispone che l'esenzione per categoria non si 
applica ai seguenti obblighi: 
"a) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una 
licenza esclusiva al licenziante o ad un terza designato dal 
licenziante per i perfezionamenti separabili o per le nuove 
applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal 
licenziatario; 
b) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto 
o in parte, al licenziante o ad un terza designato dal licenziante i 
diritti riguardanti i perfezionamenti separabili o le nuove 
applicazioni della tecnologia sotto licenzia realizzati dal 
licenziatario; 
c) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare 
la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal 
licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di prevedere 
che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il 
licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di 
beni immateriali sotto licenza." 
L'obbligo imposto al licenziatario di concedere una licenza esclusiva per i 
perfezi_o~amenti separabili (c.d. retrocessioni esclusive) o di ceder~ tale diritto 
nonché l'obbligo di contestare la validità dei diritti di proprietà di beni 
immateriali, detenuti dal licenziante, si applicano sia ai rapporti tra imprese 
concorrenti che non concorrenti. 
Il par. 2 dell'articolo 5 individua, invece, una restrizione applicabile 
esclusivamente alle imprese non concorrenti: limitazioni della facoltà del 
licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o di svolgere attività di ricerca e 
sviluppo non beneficiano dell'esenzione prevista dal RECTT. 
L'obiettivo della norma in commento è quello di impedire che vengano 




Le clausole che prevedono la retrocessione esclusiva o le cessioni al 
licenziante dei perfezionamenti separabili nonché le clausole di non contestazione 
tendono, infatti, ad accrescere la posizione di mercato del licenziante, 
garantendogli protezione contro possibili contestazioni e consentendogli di avere 
libero accesso ai perfezionamenti posti in essere dal licenziatario. 
Entrambe le previsioni, dunque, finirebbero per rendere ancora più forte la 
protezione accordata al licenziante dalle norme che regolano la proprietà 
intellettuale, sebbene tale protezione risulterebbe limitata al rapporto contrattuale 
e non si estenderebbe, quindi, al rapporto tra licenziante e soggetti terzi. 
7.1 (segue) gli obblighi di retrocessione 
Con riferimento alle retrocessioni si osservi che, da un punto di vista della 
concorrenza, queste consentono alle parti di ripartire rischi e costi di altre 
innovazioni basate sulla tecnologia concessa in licenza; tali previsioni, dunque, 
possono avere come effetto quello di promuovere l'innovazione e favorire la 
successiva concessione in licenza dei risultati dell'innovazione. 
D'altro canto le retrocessioni possono danneggiare la concorrenza se il 
loro effetto è quello di ridurre l'incentivo del licenziatario ad investire per 
migliorare la tecnologia concessagli in licenza, che è ciò che succede soprattutto 
nei casi di retrocessione esclusiva . 
. In, una prospettiva storica, va rilevato che la Commissione _per anni ha 
dimostrato un certo scetticismo nei confronti delle clausole di retrocessione 
esclusiva. Tale orientamento, che trova le sue origini nel c.d. Christmas Message, 
viene confermato in diverse decisioni degli anni '70 e '80, tra cui le decisioni rese 
nel caso Davidson Rubber181 e nel caso Kabelmetal/Luchaire182• 
In Davidson Rubber, la Commissione ritenne che gli obblighi di concedere 
in licenza non esclusiva al licenziante eventuali perfezionamenti da esso apportati 
al procedimento non avevano per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente 
181 
Decisione Commissione del 1972, cit., v. supra Capitolo 2. 
182 Decisione della Commissione del 1975, Cit. 
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la concorrenza. Tali obblighi non si ponevano, dunque, in violazione con lart. 81 
par. 1, a patto però che fossero reciproci e non esclusivi183• 
L'attenzione delle Commissione si era poi concentrata principalmente 
sulle restrizioni alla concorrenza nell'ambito della stessa marca ( c.d. intra-brand 
competition). Tutelare la concorrenza nell'ambito della stessa marca veniva (e 
viene) ritenuto importante, dal momento che i costi di distribuzione costituiscono 
una parte sostanziale del prezzo finale della maggior parte dei prodotti e la 
concorrenza tra distributori può contribuire a ridurre tali costi 184. Eventuali 
restrizioni alla c.d. intra-brand competition, tuttavia, possono essere compensate 
dagli effetti positivi derivanti dalla c.d. inter-brand competition185• Più è forte la 
posizione del licenziante, più alta sarà la probabilità che una retrocessione 
esclusiva produca effetti negativi sul piano della concorrenza e disincentivi il 
processo di innovazione. Più è forte la tecnologia del licenziante sul mercato, più 
alta è la probabilità che il licenziatario costituisca un punto di riferimento per 
l'innovazione della tecnologia e che diventi successivamente un concorrente del 
licenziante. 
L'orientamento della Commissione sopra descritto si riflesse anche nella 
formulazione delle norme del reg. n. 240/96 regolanti le retrocessioni. Tale 
regolamento ammetteva gli obblighi di retrocessione di perfezionamenti separabili 
purché fossero obblighi non esclusivi e reciproci186• L'esenzione era dunque 
limitata ai perfezionamenti separabili, dove per perfezionamento separabile si 
intende. u.n perfezionamento che può essere sfruttato senza violare l_a tecnologia 
sotto licenza. Erano invece inclusi nella c.d. lista nera gli obblighi del licenziatario 
di cedere al licenziante i perfezionamenti o le nuove applicazioni delle tecnologie 
da questi concessegli in licenza187• 
183 Per un commento in merito v. Cornish & Llewelyn, cit., 2003, p. 287 e segg. 
184 V. Relazione valutativa sul reg. n. 250/96, cit., par. 55. 
185 Restrizioni alla c.d. intrabrand competition potrebbero di per sé comportare una violazione 
dell'art. 81 par. 1 TCE, senza che si renda necessario procedere ad un bilanciamento, ai sensi 
dell'art. 81 par. 3, degli effetti positivi e negativi prodotti sulla concorrenza (per un 
approfondimento sulla questione, v. Nazzini R., Art. 81 EC between time present and time past: a 
normative critique of restriction of competition in EU law, CMLRev 2006, p. 497 e segg. 
186 Art. 2 par. 1 n. 4. 
187 Art. 3 n. 6 reg. n. 240/96. Gli obblighi di cessione non reciproca e gli obblighi di cessione in 
esclusiva relativi a perfezionamenti separabili, invece, non erano né esentati né esclusi dal 
beneficio di applicazione del regolamento ma necessitavano di un'esenzione individuale, così 
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Da un raffronto tra la disciplina dettata dal reg. n. 240/96 ed il nuovo reg. 
n. 772/2004, emergono alcune importanti differenze. 
In primo luogo, si rileva che l'obbligo di cedere i perfezionamenti 
separabili non è più ricompreso nella lista nera ma è semplicemente considerato 
una restrizione esclusa. Le retrocessioni esclusive e gli obblighi di cedere 
perfezionamenti non separabili non comportano, invece, restrizioni· della 
concorrenza ai sensi dell'art. 81 par. 1188• In generale, i perfezionamenti non 
separabili, che erano ricompresi nella c.d. lista grigia del reg. n. 240/96, 
beneficiano ora dell'esenzione, indipendentemente dal fatto che la retrocessione 
sia esclusiva o meno. 
In secondo luogo, il nuovo RECTT non differenzia tra obblighi di 
retrocessione reciproci e non reciproci. Beneficiano pertanto dell'esenzione gli 
obblighi di retrocessione non esclusiva relativi a perfezionamenti separabili anche 
quando si tratta di obblighi di retrocessione non reciproci 189• 
In terzo luogo l'esenzione per categoria non è, in genere, applicabile - ai 
sensi dell'art. 5 par. 1 lett. a - agli obblighi di retrocessione esclusiva, in quanto 
questi obblighi riducono l'incentivo del licenziatario ad innovare. 
L'aspetto concernente l'eventuale pagamento di un corrispettivo per 
l'acquisizione dei perfezionamenti o -per l'ottenimento di una licenza non viene in 
rilievo nel regolamento. Le Linee direttrici della Commissione, tuttavia, precisano 
che l'applicazione dell'art. 5 par. 1 lett. a) e b) prescinde dal fatto che in questi 
casi ver:ig~ pagato un corrispettivo o meno190• In ogni caso, l'esistenza_e l'entità di 
tale corrispettivo possono essere fattori rilevanti ai fini della valutazione 
individuale dell'accordo ai sensi dell'art. 81. Quando, infatti, le retrocessioni sono 
come le retrocessioni di perfezionamenti non separabili, che erano soggette alla procedura di 
opposizione. 
188 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 109. 
189 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 109. Un obbligo di retrocessione non reciproco può promuovere l'innovazione e la 
diffusione di nuove tecnologie, in quanto consente al licenziante di determinare liberamente se e in 
che misura trasferire ai propri licenziatari i perfezionamenti da esso realizzati. La clausola dì 
trasferimento può anche promuovere la diffusione delle tecnologia, in quanto al momento di 
concludere laccordo ogni licenziatario sa che godrà di condizioni di parità rispetto ad altri 
licenziatari per quanto riguarda la tecnologia alla base della sua produzione. . 
190 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 110. . 
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concesse dietro pagamento di un corrispettivo, è meno probabile che si determini 
un disincentivo all'innovazione per il licenziatario191 • 
Ritornando alla questione dei perfezionamenti non separabili, si ricordi 
che, secondo la Commissione, le retrocessioni esclusive e gli obblighi di cedere 
tali perfezionamenti non comportano restrizioni della concorrenza ex art. 81 par. 
1, in quanto i perfezionamenti non separabili non possono essere sfruttati dal 
licenziatario senza il consenso del licenziante192• 
Secondo parte della dottrina, tale assunto sarebbe corretto solo se limitato 
al periodo in cui la tecnologia originaria gode della protezione brevettuale193• Se 
gli obblighi di retrocessione esclusiva eccedono la durata della tutela brevettuale 
accordata alla tecnologia originaria, il licenziante sarebbe legittimato a controllare 
l'utilizzo dei perfezionamenti anche dopo che la tecnologia originaria è diventata 
di pubblico dominio. Al licenziatario originario, autore dei perfezionamenti, 
potrebbe essere precluso l'utilizzo di detti perfezionamenti, a meno che il 
perfezionamento non sia stato brevettato. 
Una prima soluzione a tale problema, prospettata dalla dottrina, potrebbe 
essere quella di rinunciare alla distinzione tra perfezionamenti separabili e non 
separabili e di evitare dunque retrocessioni esclusive194 o per lo meno prevedere 
che gli obblighi di retrocessione per i perfezionamenti non separabili siano 
esentabili solamente per la durata del brevetto originario195• 
Un'alternativa alla soluzione che prevede la rinuncia alla distinzione tra 
perfezi~n.amenti separabili e non, potrebbe essere quella di arr.p.onizzare la 
191 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 110. L'orientamento della Commissione è profondamente mutato rispetto alla 
posizione assunta in Velcro I Aplix SA (decisione della Commissione 85/410/CEE, in GU L 233 
del 30 agosto 1985, p. 22. 
192 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 109 
193 V. 0rstavik Inger B., Technology transfer agreements: grant-backs and no-challange clauses 
in the new EC technology transfer regulation, IIC 2005, p. 96. Un perfezionamento non separabile 
può essere utilizzato, infatti, senza consenso del licenziante della tecnologia principale sotto 
licenza. L'utilizzo di tale perfezionamento è pertanto condizionato al consenso del licenziante 
della tecnologia originaria, fintantoché tale tecnologia gode di protezione brevettuale. 
194 V. 0rstavik, cit., 2005, p. 97. 
195 V. 0rstavik, cit., 2005, p. 97. La seconda proposta pare, tuttavia, non tenere in debito conto il 
disposto dell'art. 2 RECTT, il quale prevede che l'esenzione si applica fintantoché il diritto di 
proprietà di beni immateriali non si sia estinto o non sia scaduto. Una volta estinto o scaduto, 
dunque, l'accordo non beneficerà più dell'esenzione per categoria ma sarà soggetto ad una 
valutazione indivic;luale. A questo punto, anche gli obblighi relativi ai perfezionamenti separabili 
sarebbero soggetti a valutazione individuale. 
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disciplina dei perfezionamenti con la disciplina generale in materia di 
concorrenza, ponendo l' accertto sulla necessità di fornire adeguata protezione ai 
nuovi prodotti196• Il sistema attuale, infatti, accorda protezione ai perfezionamenti 
separabili indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno un valore di 
mercato. Conferire una protezione più ampia ai perfezionamenti che individuano 
un nuovo prodotto può trovare giustificazione nel fatto che l'autore del nuovo 
prodotto deve sviluppare una rete idonea alla diffusione dello stesso197. 
Per quanto concerne, poi, l'aspetto legato alla reciprocità degli obblighi in 
questione, si è già detto che il nuovo RECTT non pone alcuna distinzione tra gli 
obblighi reciproci e non reciproci. Il precedente reg. n. 240/96 richiedeva, invece, 
ai fini dell'esentabilità, che gli obblighi fossero reciproci. La Commissione 
riteneva, infatti, che gli obblighi reciproci sui perfezionamenti costituissero una 
necessaria restrizione alla cd. intra-brand competition, posto che i prodotti 
venduti sul mercato con lo stesso marchio dovevano essere della medesima 
qualità198• Sia il licenziante che il licenziatario dovevano poter beneficiare, 
dunque, dei nuovi perfezionamenti. Detta restrizione dell' intra-brand competition 
si giustificava con il fatto che essa produceva comunque effetti positivi sulla c.d. 
inter-brand competition. 
Tale assunto, tuttavia, non può essere ritenuto valido in ogni circostanza. 
L'aver eliminato la reciprocità dal nuovo regolamento ha sicuramente comportato 
una maggiore libertà contrattuale per le parti, aumentando però proporzionalmente 
il risc_hio di vedere esentate clausole che comportano restrizioni alla 
concorrenza 199. 
196 V. 0rstavik, cit., 2005, p. 98. 
197 In tale prospettiva si potrebbero risolvere anche i problemi legati alle licenze del diritto d'autore 
su software, ora incluse nel campo di applicazione del RECTT, considerate le problematiche 
specifiche legate a tale prodotto ed al suo mercato. 
198 V. decisione della Commissione 88/563/CEE, Delta Chemie, in GU L 309 del 15 novembre 
1988,p.34,par.33. 
199 Questa situazione avrebbe potuto essere in qualche modo evitata se il legislatore avesse distinto 
tra rapporti orizzontali e verticali. Se le parti, infatti, sono concorrenti o sul mercato del prodotto o 
sul mercato delle tecnologie, esse non hanno lo stesso interesse che avrebbero soggetti non 
concorrenti ad innovare la tecnologia. Per questo motivo, un obbligo di retrocessione reciproco 
può ridurre l'incentivo ad innovare (v. decisione della Commissione, Davidson Rubber,cit.; vedi 
anche decisione della Commissione 76/172/CEE, Bayer I Gist Brocades, in GU L 30 del 5 
febbraio 1976, pag. 13). . 
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D'altro canto, gli obblighi di retrocessione reciproci possono avere effetti 
favorevoli alla concorrenza in alcune situazioni ·di mercato, per esempio dove 
piccole imprese, sebbene concorrenti, cercano di controbilanciare il forte potere di 
mercato di una grande azienda. Va rilevato, infine, che la possibilità offerta dal 
nuovo RECTT di esentare obblighi di retrocessione non reciproci, potrebbe in casi 
estremi contribuire all'affermarsi di una posizione dominante di un'impresa, con 
conseguenti problemi relativi ad un abuso di tale posizione ai sensi dell'art. 82 
TCE. 
In conclusione, per quanto concerne gli obblighi di retrocessione, il nuovo 
RECTT si presenta più flessibile del regolamento precedente, nonostante ponga 
una regolamentazione più completa di tali obblighi. 
Sarà necessario, tuttavia, prestare attenzione a tali clausole, poiché 
potrebbero risultare esentate disposizioni formalmente rispettose del dettato 
normativo regolamentare ma sostanzialmente in violazione dell'art. 81 par. 1 
TCE. 
7.2 (segue) le clausole di non contestazione 
Le clausole di non contestazione sono quelle clausole che impongono al 
licenziatario l'obbligo di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni 
immateriali del licenziante200 • 
. ~ generale, quando il titolare dei diritti di privativa, quali i brevetti, decide 
di concederli in licenza, questo è costretto - per forza di cose - a prendere in 
considerazione anche il rischio che i licenziatari possano contestare la validità del 
brevetto201 • I licenziatari, infatti, potrebbero essere indotti ad intraprendere tali 
azioni, attratti dalla prospettiva di usufruire della tecnologia concessa in licenza 
senza dover corrispondere royalties202• Qualora il titolare del diritto di privativa, la 
200 La Commissione ha distinto le clausole di non contestazione da quelle che contengono un mero 
riconoscimento da parte del licenziatario della validità dei diritti del licenziante (v. decisione della 
Commissione 87/407/CEE, Computerland, in GU L 222 del 10 agosto 1987, p. 12). Un'altra 
distinzione va fatta tra le clausole che impongono al licenziatario l'obbligo di non contestare la 
validità del brevetto e quelle che concernono la titolarità dello stesso. 
201 V. Korah V., Techonolgy transfer, cit., 1996, p. 183. 
202 Il licenziatario, poi, sarebbe in un certo senso facilitato nel proporre azioni di contestazione, in 
quanto viene a conoscenza di numerose informazioni (anche riservate) durante il suo rapporto con 
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conceda in licenza a soggetti concorrenti, il rischio di vedersi contestata la validità 
del diritto è sicuramente maggiore rispetto ai casi in cui la licenza viene concessa 
a soggetti non concorrenti. 
Da un punto di vista del diritto della concorrenza, le clausole di non 
contestazione possono produrre sia effetti negativi che positivi sulla stessa. È 
opportuno ricordare che, su un piano generale, i diritti di privativa che dovessero 
risultare invalidi si trovano in potenziale conflitto con il divieto posto dall'art. 81 
par. 1, in quanto la loro protezione non potrebbe essere più giustificata sulla base 
di principi di interesse pubblico. L'obbligo di pagare royalties per la concessione 
di diritti di proprietà intellettuale invalidi potrebbe contribuire ad un artificiale 
incremento dei prezzi. Una clausola di non contestazione, inserita in un contratto 
con cui si concede in licenza un diritto di privativa invalido, può esercitare sulla 
concorrenza gravi effetti negativi e non apportare alcun beneficio, in quanto, oltre 
a far rialzare i prezzi del prodotto oggetto di licenza, può anche impedire al 
licenziatario di concorrere con il licenziante203• 
D'altro canto, in determinate circostanze, le clausole di non contestazione 
possono facilitare la concessione di una licenza e la diffusione della tecnologia. Si 
pensi al caso delle piccole e medie imprese (PMI) che concedono in licenza i loro 
diritti ad un'impresa di grandi dimensioni. In tali circostanze, le piccole e medie 
imprese temono che il licenziatario si appropri del know-how e possa poi 
contestare la validità del brevetto. Mentre per le PMI questo è un rischio concreto, 
la gran~e società non incontra di solito difficoltà a sostenere i costi di un'azione di 
contestazione, al fine di poter ottenere libero accesso alle tecnologie sotto licenza. 
Il problema può essere risolto, dunque, inserendo nel contratto una clausola di non 
contestazione. 
L'orientamento assunto dalla Commissione e dalla Corte di giustizia è 
mutato nel corso degli anni e non sembra aver trovato ancora un punto di 
equilibrio. Mentre il regolamento di esenzione sugli accordi di licenza di brevetto 
del 1984 includeva le clausole di non contestazione nella black list, il reg. n. 
240196 assoggettava tali previsioni alla procedura di opposizione ex art. 4, 
il licenziante (v. in proposito le decisioni della Commissione AO/P/Beyrard del 1976 e Davidson 
Rubber del 1972, cit. 
203 V. Relazione valutativa sul reg. n. 240/96, cit, par. 170. 
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ritenendole dunque in linea di massima esentabili204• Rientrava, invece, nella 
white list la riserva da parte del licenziante del diritto di recedere dall'accordo in 
caso di contestazione, da parte del licenziatario, della validità dei brevetti concessi 
in licenza o del carattere segreto e sostanziale del know-how. 
La linea adottata dalla Commissione nel reg. n. 240/96 si ispirava, per certi 
aspetti, ali' orientamento giurisprudenziale dell'epoca, ed in particolare ai principi 
espressi nelle sentenze Windsurfing e Bayer/Siillhofer. 
Nel caso Windsurfing la Corte concluse che le clausole di non 
contestazione non rientravano nell'oggetto specifico del brevetto e violavano 
pertanto l'art. 81 par. 1 TCE205• Doveva prevalere, come sosteneva anche la 
Commissione, l'interesse pubblico a che fosse garantita una concorrenza in linea 
di principio libera e doveva essere eliminato qualsiasi monopolio eventualmente 
accordato a torto al licenziante206• 
La Corte, dunque, non prese in considerazione gli effetti che tali clausole 
avrebbero potuto produrre sulla concorrenza ma formulò una regola di carattere 
generale - fortemente criticata dalla dottrina - che si sarebbe dovuta applicare a 
tutte le clausole di non contestazione. 
Nel caso Bayer/Siillhofer del 1988, la Corte dimostrò, invece, una prima 
apertura nei confronti ·della clausole di non contestazione. Pur ritenendo tali 
clausole potenzialmente restrittive della concorrenza ex art. 81 par. 1, la Corte 
indicò che essere andavano valutate alla luce del contesto giuridico ed economico 
204 V. Tritton, cit., p. 685. Né il reg. n. 240/96 né il reg. n. 772/2004 distinguono tra validità del 
diritto e titolarità del diritto di privativa. Secondo parte della dottrina, il reg. n. 240/96 concerneva 
esclusivamente la validità dei diritti di privativa (v. Korah, 1996, cit., p. 181/182) ma né la 
Commissione né la Corte di giustizia hanno mai affrontato e chiarito la questione. Va rilevato, 
comunque, che una clausola di non contestazione della validità di diritti di privativa può 
comportare restrizioni alla concorrenza; la contestazione sulla titolarità dei diritti di privativa 
produce invece effetti diversi a seconda del diritto in questione. Nel casi di brevetti, infatti, azioni 
di contestazione che trovano accoglimento da parte delle autorità competenti comportano gli stessi 
effetti di una contestazione sulla validità che ha esito positivo: la tecnologia diventa di pubblico 
dominio. Nel caso di marchi, invece, il diritto di privativa viene semplicemente riservato al titolare 
che per primo lo ha utilizzato ma non diventa di pubblico dominio. È facilmente intuibile che tali 
azioni non hanno alcun riflesso sulla concorrenza (v. in proposito 0rstavik, cit., p. 105; v. contra 
Van Beal & Bellis, cit., p. 638, che pone sullo stesso piano la disciplina dei marchi e quella dei 
brevetti). Non si dimentichi, tuttavia, che i diritti di marchio sono comunque esclusi dal campo di 
a~plicazione del RECTI. 
2 V. sentenza Windsuifi,ng, cit., par. 92 e 93; v. supra Capitolo 2. 
206 V. sentenza Windsuifi,ng, cit., par. 91. 
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in cui si inseriva l'accordo207• La Corte individuò, poi, due casi in cui tali clausole 
non risultavano restrittive della concorrenza: la concessione di una licenza a titolo 
gratuito e la concessione di una licenza a titolo oneroso quando la licenza verte su 
un procedimento tecnicamente superato208 • 
La dottrina, tuttavia, si dimostrò molto critica in relazione a tale presa di 
posizione della Corte, posto che una licenza concessa a titolo gratuito può 
risultare restrittiva della concorrenza e l'aspetto legato al corrispettivo è solamente 
uno dei tanti aspetti209• 
La risposta della Commissione al caso Bayer/Siillhofer fu invece quella di 
togliere dalla black list del reg. n. 240/96 la clausola di non contestazione, 
richiedendo dunque una specifica analisi di tali clausole, analisi che avrebbe 
potuto condurre ad un'esenzione individuale. 
Nel reg. CE n. 772/2004 queste clausole sono state fatte rientrare tra le 
restrizioni escluse ex art. 5 par 1 lett c ). Per evitare ogni distorsione alla 
concorrenza occorre, infatti, eliminare i diritti di proprietà di beni immateriali 
nulli, posto che questi ultimi frenano l'innovazione anziché favorirla. 
Come chiarito dalla Commissione, l'art. 81 par. 1 TCE può essere 
applicato alle clausole di non contestazione nel caso in cui la tecnologia abbia un 
valore notevole210• La Commissione ammette, tuttavia, le clausole di non 
contestazione del know-how nei casi in cui è molto difficile o impossibile 
recuperare il know-how sotto licenza una volta divulgato. In tali casi, un obbligo 
imposte;> ':11 licenziatario di non contestare la validità del know-how sotto licenza 
promuove la diffusione di nuove tecnologie, consentendo in particolare ai 
licenzianti più deboli di concedere licenze a licenziatari più forti senza il timore di 
contestazioni. Il RECTT consente, tuttavia, al licenziante di recedere dall'accordo 
di licenza nel caso in cui la tecnologia sotto licenza venga posta in 
contestazione211 • 
207 V. sentenza Bayer/Silllhofer, cit. par. 21. 
208 V. sentenzaBayer/Sullhofer, cit. par. 17 e 18. 
209 V. per esempio Korah, cit, 1996, p. 185; Anderman, cit., 2000, p. 124; 0rstavik, cit., p. 104. 
210 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 112. 
211 L'art. 5 par. 1 lett. c) esclude tuttavia dal campo di applicazione del RECIT le clausole che 
impongono al licenziatario di non contestare la tecnologia sotto licenza e che, consentendo al 
licenziante di citare in giudizio il licenziatario per inadempimento contrattuale, creano un ulteriore 
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Un'ultima precisazione con riferimento agli accordi di composizione 
transattiva ed agli accordi di non rivendicazione. In tali contesti, la Commissione 
ora, in linea di principio, considera le clausole di non contestazione come non 
rientranti nel divieto di cui all'art. 81 par. 1212. Discende, infatti, dalla natura 
stessa di tali accordi che le parti non contesteranno a posteriori i diritti di proprietà 
di beni immateriali oggetto dell'accordo, posto che l'obiettivo dello stesso è 
quello di porre fine o evitare l'insorgere di una controversia. 
La posizione adottata sul punto dalla Commissione (nelle Linee direttrici 
sul reg. CE n. 772/2004) sembra dunque in contrasto con l'orientamento assunto 
alla Corte nella sentenza Bayer/Siillhofer213. Già all'epoca la Commissione aveva 
ritenuto, infatti, che una clausola di non contestazione inserita in una transazione 
non sarebbe stata incompatibile con il divieto posto dall'art. 81 par. 1 a 
determinate condizioni214• 
La Corte, tuttavia, respinse la tesi della Commissione, ritenendo che l'art. 
81 par. 1 non fa alcuna distinzione tra accordi transattivi diretti a porre fine ad una 
controversia ed altri tipi di accordi. Una clausola di non contestazione avrebbe 
potuto comportare effetti restrittivi della concorrenza. 
In sostanza, la Commissione prospetta ora una soluzione diversa per le 
clausole di non contestazione, a seconda che queste siano o meno contenute in 
accordi di composizione transattivi. In effetti, però, anche in presenza di 
transazioni, sarà necessario procedere ad una valutazione individuale di tali 
clausole215 • 
disincentivo per il licenziatario a contestare la validità della tecnologia del licenziante. In questo 
modo viene assicurata al licenziatario una posizione di parità con i terzi (v. Comunicazione della 
Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 113). 
212 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 209. 
213 V. 0rstavik, cit., p. 107. 
214 La Commissione individuò quattro condizioni che dovevano essere rispettate affinché la 
clausola di non contestazione non violasse l'art. 81 par. 1. In primo luogo doveva trattarsi di un 
accordo inteso a porre termine ad una controversia davanti ad un giudice; in secondo luogo 
dovevano sussistere fondati dubbi sull'esistenza del diritto di privativa oggetto del giudizio; in 
terzo luogo l'accordo non doveva contenere altre clausole restrittive della concorrenza ed, infine, 
la clausole di non contestazione doveva riguardare il diritto controverso ( v. sentenza 
Bayer/SiillhOfer, cit., par. 14). 
215 V. 0rstavik, cit., p. 108. L'Autore ritiene che le quattro condizioni individuate dalla 
Commissione nel caso Bayer potrebbero costituire un punto di partenza per la valutazione di tali 
situazioni. Tritton, invece, suggerisce altri quattro elementi da considerare per la valutazione di tali 
clausole (potere di mercato creato dalla tecnologia sotto licenza;· valutazione degli effetti 
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Concludendo, si può affermare dunque che le clausole di non 
contestazione devono essere sempre necessariamente analizzate alla luce del 
contesto giuridico ed economico in cui si inseriscono, tenendo in debita 
considerazione la struttura del mercato. La Commissione avrebbe sicuramente 
potuto cogliere l'occasione per fare maggior chiarezza sul punto nel regolamento 
o nelle Linee direttrici, posto che le clausole di non contestazione rappresentano 
un punto fondamentale negli accordi di licenza. È auspicabile, quindi, che in un 
prossimo futuro la Commissione intervenga sul punto, al fine di risolvere le 
numerose questioni ancora aperte, considerato che, in fondo, le clausole di non 
contestazione - così come le retrocessioni - non sono altro che strumenti volti a 
rendere più forte lesclusiva del licenziante. 
7.3 (segue) le restrizioni relative allo sfruttamento della tecnologia del 
licenziatario e le restrizioni alle attività di ricerca e sviluppo 
L'art. 5 par. 2 del RECTT, che si applica alle sole imprese non 
concorrenti, esclude dal beneficio dell'esenzione per categoria gli obblighi diretti 
o indiretti che limitano la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia 
ovvero la facoltà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo 
quando quest'ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a 
terzi del know-how sotto licenza216• 
Tale ultima condizione è analoga a quella di cui all'art. 4 par. llett. d), che 
si applica agli accordi conclusi tra imprese concorrenti. La differenza tra le due 
disposizioni è, tuttavia, di un certo rilievo, in quanto nel caso di imprese non 
concorrenti il beneficio dell'esenzione non si applica alla clausola limitativa ma 
continua ad applicarsi al resto dell'accordo, mentre nel caso di imprese 
concorrenti la presenza di una tale clausola comporta l'esclusione del beneficio 
dell'esenzione per l'intero accordo. 
Nel caso di accordi tra imprese non concorrenti, non si può presumere che 
le restrizioni indispensabili per evitare la divulgazione del know-how comportino 
complessivi dell'accordo; posizione del licenziatario e suoi poteri nel caso di un'eventuale 
contestazione; validità dei diritti di proprietà intellettuale in oggetto (v. Tritton, cit., p. 685). 
216 . 
V. analogamente art. 5 reg. n. 2659/2000. 
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in genere effetti restrittivi sulla concorrenza217. La disposizione di cui all'art. 5 
par. 2 è atta a preservare la concorrenza sul mercato nelle ipotesi in cui il 
licenziatario, pur non essendo concorrente del licenziante, possieda e sviluppi una 
tecnologia concorrente218• In tali situazioni, le restrizioni relative all'utilizzo della 
propria tecnologia o all'attività di ricerca e sviluppo violano di norma il divieto ex 
art. 81 par. 1. Nei casi in cui, poi, il licenziatario non possiede una tecnologia 
concorrente, la restrizione di cui sopra può produrre effetti negativi per la 
concorrenza quando le tecnologie disponibili sono poche, dal momento che le 
parti possono costituire una fonte di innovazione sul mercato219• 
Al di là del contenuto delle singole restrizioni, va rilevato che 
l'individuazione di una categoria di restrizioni escluse è un'importante novità del 
reg. CE n. 772/2004. Il precedente regolamento, infatti, individuava 
esclusivamente clausole ammesse e clausole vietate, dove l'inserimento delle 
clausole vietate comportava l'esclusione del beneficio dell'esenzione all'intero 
accordo. La presenza di una restrizione esclusa, invece, non impedisce 
l'applicazione del beneficio dell'esenzione alle restanti clausole dell'accordo. 
8. La revoca dell'esenzione prevista dal regolamento e la procedura di 
accertamento della non applicabilità dello stesso. 
· Revoca e disapplicazione dell'esenzione regolamentare vanno tenute su 
due piani ben distinti, essendo diversi i presupposti dell'una e dell'altra nonché la 
procedura da seguire ed i soggetti abilitati ad adottarle. 
Per quanto concerne la revoca dell'esenzione, su un piano generale, si · 
osserva che l'esenzione accordata da qualsiasi regolamento può essere revocata 
qualora l'accordo produca effetti incompatibili con l'art. 81 par. 3 TCE. 
217 In tali circostanze sarà necessario procedere pertanto ad una valutazione individuale. 
218 Ciò avviene quando il licenziatario possiede una tecnologia che non concede in licenza ed il 
licenziante non è un fornitore sul mercato del prodotto ( v. Comunicazione della Commissione 
sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 115). 
219 Comunicazione della Corm.nissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 116. 
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La possibilità di revocare il beneficio dell'esenzione regolamentare è, 
dunque una disposizione di carattere generale che si trova (e si trovava) in tutti i 
regolamenti di esenzione. In particolare, con riferimento agli accordi di 
trasferimento di tecnologia il reg. n. 240/96 stabiliva che tale potere spettasse 
esclusivamente alla Commissione ed individuava inoltre alcuni casi in cui si 
sarebbe potuto procedere alla revoca. 
L'elenco - non tassativo - di cui all'art. 7 del reg. n. 240/96 prevedeva le 
seguenti ipotesi che avrebbero potuto condurre alla revoca dell'esenzione: 
1) casi in cui l'accordo aveva l'effetto di impedire il corretto svolgimento 
della concorrenza effettiva sul mercato, con riferimento a prodotti o 
servizi considerati intercambiabili dall'utente per le loro 
caratteristiche; ciò poteva verificarsi in particolare al raggiungimento 
di una quota di mercato del prodotto, da parte del licenziatario, 
superiore al 40%; 
2) casi in cui il licenziatario rifiutava, senza ragione obiettivamente 
giustificata, di soddisfare domande di fornitura da lui non sollecitate di 
utenti o di rivenditori stabiliti nel territorio di altri licenziatari al di là 
del periodo di cinque anni consentito dall'art. 1; 
3) casi in cui le parti tentavano di ostacolare le importazioni parallele, in 
particolare rifiutando senza ragione obiettivamente giustificata di 
soddisfare domande di fornitura di utenti o rivenditori; 
_4) casi in ·cui le parti erano fabbricanti concorrenti al momento della 
concessione delle licenze e gli obblighi del licenziatario di produrre un 
quantitativo minimo o di sfruttare al meglio la tecnologia concessa in 
licenza avevano l'effetto di impedire al licenziatario di utilizzare 
tecnologie concorrenti. 
Dall'esame dell'art. 7 del reg. n. 240/96 emerge che già tale regolamento 
introduceva il concetto di quote di mercato, anche se il parametro delle quote non 
veniva utilizzato per presumere la validità degli accordi ma per fornire agli organi 
di controllo un criterio per la valutazione di situazioni nelle quali il licenziatario 
deteneva un potere di mercato considerevole. Il raggiungimento della soglia 
indicata non comportava, tuttavia, la revoca automatica del beneficio 
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dell'esenzione ma era sempre necessaria una valutazione da parte della 
Commissione. 
Il nuovo reg. CE n. 772/2004, invece, oltre ad individuare ipotesi di revoca 
in parte diverse da quelle del reg. n. 240/96, apporta modifiche sostanziali al 
regime della revoca. L'art. 6 del RECTT prevede, infatti, che questa possa essere 
disposta sia dalla Commissione che dalle autorità garanti della concorrenza degli 
Stati membri, sulla base di quanto previsto dall'art. 29 del reg. CE n. 1/2003220• 
Il potere delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, 
tuttavia, è limitato ai casi in cui il mercato geografico rilevante non si estende al di 
là del territorio dello Stato membro interessato221 • In tali circostanza, l'autorità 
garante può revocare il beneficio dell'applicazione negli stessi casi individuati per 
la revoca da parte della Commissione. 
È ovvio che, come chiarito anche dal 17° considerando al regolamento n. 
772/2004, gli Stati membri devono assicurare che lesercizio del potere di revoca 
non pregiudichi né l'applicazione uniforme delle norme comunitarie antitrust né la 
piena efficacia delle misure adottate in attuazione di tali norme. 
Per quanto riguarda la questione dell'onere della prova nella procedura di 
revoca, si osservi che spetta all'autorità che dispone la revoca dimostrare che 
l'accordo rientra nel campo di applicazione dell'art. 81 par. 1 e che non soddisfa 
le quattro condizioni di cui all'art. 81 par. 3222• In proposito, la Commissione nelle 
Linee direttrici precisa che la revoca dovrà essere necessariamente accompagnata 
da una ~e_cisione negativa adottata ai sensi degli articoli 5, 7 o 9 del reg. n. 1/2003. 
Giova ricordare che tali ultime norme disciplinano, rispettivamente, il 
potere di adottare decisioni da parte delle autorità garanti della concorrenza degli 
Stati membri (art. 5), l'analogo potere della Commissione ai fini della 
220 V. Adinolfi A., Daniele L, Nascimbene B., Amadeo S. (a cura di), L'applicazione del diritto 
comunitario della concorrenza - Commentario al reg. CE n. 112003 del Consiglio del 16 dicembre 
2002, Milano, di prossima pubblicazione (2007). Si noti in proposito che il reg. n. 2790/99 aveva 
già previsto, anticipando la riforma, una disposizione in cui veniva contemplata la possibilità di 
procedere alla revoca del beneficio dell'esenzione. da parte della autorità garanti della concorrenza 
dei singoli Stati membri. 
221 6 V. art. , par. 2 reg. n. 772/2004. 
222 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 119. 
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constatazione ed eliminazione delle infrazioni (art. 7) nonché la questione degli 
·impegni (art. 9)223 . 
L'unico strumento con cui procedere alla revoca dell'esenzione è dunque 
costituito dalla decisione. 
A norma dell'art. 6 RECTT, la revoca potrà essere giustificata nelle 
seguenti circostanze: 
a) l'accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti 
limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi 
simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi; 
b) l'accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti 
limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi 
simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri 
licenziatari; 
c) le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente 
valida, dallo sfruttare la tecnologia sotto licenza. 
Come per il reg. n. 240/96, l'elenco sopra riportato non è tassativo né è 
obbligatorio per l'autorità competente disporre la revoca in presenza di tali 
circostanze; sarà necessario procedere, invece, di volta in volta, ad una 
valutazione degli effetti prodotti dagli accordi in questione. 
Le ipotesi individuate dal reg. CE n. 772/2004 sono riconducibili nella 
sostanz~ _alle ipotesi di revoca disciplinate dal reg. CE n. 2790/99, il quale 
considera la revoca giustificata "in particolare qualora l'accesso al mercato 
rilevante e la concorrenza sul medesimo subiscono restrizioni significative a 
causa dell'effetto cumulato di reti parallele di restrizioni verticali simili poste in 
essere da forni tori o acquirenti concorrenti"224• 
223 Per una approfondimento su questi argomenti, v. Adinolfi A., Daniele L, Nascimbene B., 
Amadeo S. (a cura di), L'applicazione del diritto comunitario della concorrenza - Commentario 
al reg. CE n. 112003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, Milano, di prossima pubblicazione 
(2007); Calamia, cit., 2004; Frignani A., Pardolesi R (a cura di), La concorrenza, Torino, 2006; 
Frignani A., La messa in opera delle nuove norme antitrust comunitarie (il Regolamento 112003 e 
suoi riflessi nel diritto italiano), Il Diritto industriale 2004, p. 457; Siragusa M., Guerri E., 
L'applicazione degli artt, 81 e 82 del Trattato CE in seguito all'introduzione del Regolamento 
112003, Il Diritto industriale 2004, p. 352. 
224 V. art. 6 reg. n. 2790/99. 
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La previsione in esame è stata introdotta sostanzialmente per ovviare al 
problema derivante dall'effetto cumulativo di restrizioni simili contenute in reti di 
accordi di ·licenza, i cui effetti distorsivi della concorrenza - come vedremo -
giustificano altresì la procedura di non applicazione del regolamento. Gli accordi 
di licenza facenti parte di una rete di accordi, infatti, possono determinare la 
preclusione nei confronti dei terzi sia a livello del licenziante che del licenziatario, 
anche se non contengono né restrizioni fondamentali né restrizioni escluse225. 
La preclusione di altri licenzianti può essere dovuta all'effetto cumulativo 
delle reti di accordi di licenza che vietano ai licenziatari di sfruttare tecnologie 
concorrenti. La preclusione di altri licenziatari può essere dovuta, invece, 
all'effetto cumulativo di accordi di licenza che vietano ai licenzianti di concedere 
licenze ad altri licenziatari e impediscono pertanto a licenziatari potenziali di 
avere accesso alla tecnologia necessaria226• 
Le Linee direttrici chiariscono, poi, che la Commissione può revocare il 
beneficio dell'esenzione quando un numero significativo di licenzianti di 
tecnologie concorrenti imponga ai loro licenziatari, in accordi individuali, di 
estendere loro condizioni più favorevoli concordate co~ altri licenzianti227• 
La questione della preclusione, così come affrontata nelle Linee direttrici, 
è formulata in termini "neutrali", non essendovi alcuna distinzione tra poteri 
attribuiti alla Commissione e poteri attribuiti alle autorità garanti, tranne che per la 
precisazione relativa alle condizioni più favorevoli concordate dai licenziatari con 
altri l~ce.nzianti. In tale ultima ipotesi, le Linee direttrici f an110 esclusivo 
riferimento alla facoltà di revoca attribuita alla Commissione; è comunque 
225 Nel valutare la preclusione è importante che la Commissione (e le autorità garanti) compiano 
una valutazione ex ante, considerando la situazione che sarebbe esistita sul piano della 
concorrenza in assenza degli accordi in oggetto (v. Korah V., cit., 2006, p. 71). La preclusione nei 
confronti delle tecnologie concorrenti riduce la pressione concorrenziale sulle royalties applicate 
dal licenziante e riduce la concorrenza tra le tecnologie esistenti, limitando la possibilità dei 
licenziatari di passare da una tecnologia all'altra. Quando il licenziante detiene un significativo 
potere di mercato, gli obblighi imposti ai licenziatari di procurarsi la tecnologia solo dal 
licenziante possono determinare effetti di preclusione significativi. Più forte è la posizione di 
mercato del licenziante, maggiore è il rischio di preclusione nei confronti delle tecnologie 
concorrenti (v. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 
27 aprile 2004, cit., par. 198 e 200). 
226 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 121. 
227 
V . Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 121. 
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probabile che anche le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri 
seguiranno tale indicazione fornita dalla Commissione, al fine di assicurare 
l'uniforme applicazione delle norme antitrust all'interno del mercato comune228 • 
La terza ipotesi che può portare alla revoca dell'esenzione si configura 
quando le parti, senza ragione obiettivamente valida, si astengono dallo sfruttare 
la tecnologia sotto licenza. In effetti, se le parti non sfruttano la tecnologia sotto 
licenza non si ha un'attività che determina incrementi di efficienza e viene meno 
la ragione stessa dell'esenzione per categoria229 • 
In merito alla questione dello sfruttamento della tecnologia sotto licenza, 
la dottrina ha osservato che vi possono essere diversi casi in cui sussistono 
giustificati motivi per non procedere a tale sfruttamento. Si pensi alle ipotesi in 
cui è necessario risolvere un particolare problema tecnologico ed è dunque 
necessario sperimentare diverse opzioni con diverse tecnologie. Se, per ipotesi, 
dopo aver concesso in licenza sia la tecnologia A che la tecnologia B, dovesse 
risultare che la tecnologia A produce risultati migliori, si dovrebbe poter 
considerare che vi sono ragioni oggettivamente valide per non sfruttare la 
tecnologia B. È auspicabile, dunque, che in tali circostanze le autorità competenti 
non procedano alla revoca del beneficio dell'esenzione per la tecnologia B, in 
quanto, in caso contrario, si finirebbe con il disincentivare lo sviluppo 
contemporaneo di più soluzioni tecnologiche per lo stesso problema230. 
Le Linee direttrici non chiariscono, tuttavia, "quanto" la tecnologia debba 
essere _sf:r;uttata, inducendo a chiedersi se la produzione di un singolo prototipo 
possa essere ritenuta sufficiente per non correre il rischio di vedersi revocato il 
beneficio dell' esenzione231 . Si ritiene, comunque, che non vi sia un risposta valida 
per ogni situazione, in quanto molto dipende dalla tipologia di prodotti fabbricati 
con la tecnologia sotto licenza. 
Tale ultima previsione, che apre le porta alla revoca dell'esenzione in casi 
di mancato sfruttamento della tecnologia, rappresenta tuttavia ancora un esempio 
228 V. Korah V., cit., 2006, p. 71. 
229 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 ·aprile 
2004, cit., par. 122. Nel caso di concessione di licenza tra imprese concorrenti, il fatto che le parti 
non sfruttino la tecnologia sotto licenza può indicare che l'accordo dissimula un cartello. 
230 V. Korah V., cit., 2006, p. 73. 
n1 · 
V. Korah V., cit., 2006, p. 73. 
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di valutazione ex post da parte della Commissione, quando - invece - la 
prospettiva di valutazione dovrebbe essere esclusivamente una prospettiva ex 
ante. 
Questa la disciplina della revoca del regolamento, che - come vedremo - si 
differenzia nettamente da quella dettata per l'accertamento dell'inapplicabilità 
dello stesso. 
La procedura per la non applicazione del regolamento trova la sua base 
giuridica nell'art. 1 bis del reg. n. 19/65. Tale norma prevede, infatti, che "un 
regolamento [di esenzione per categoria] può definire le condizioni che possono 
portare all'esclusione dal suo campo di applicazione di determinate reti parallele 
di accordi o di pratiche concordate simili, operanti in un particolare mercato; la 
Commissione può stabilire mediante regolamento che dette condizioni sussistono 
e fissare un termine alla scadenza del quale il regolamento [di esenzione] non è 
più applicabile ai pertinenti accordi o pratiche concordate su quel mercato. Tale 
periodo non deve essere inferiore a sei mesi''. 
Con l'art. 7 del RECTT è stato dunque previsto che la Commissione sia 
autorizzata ad escludere dal campo di applicazione del RECTT, mediante 
regolamento, le reti parallele di accordi simili qualora esse coprano più del 50% di 
un mercato rilevante. 
La differenza sussistente tra revoca e "disapplicazione" è netta. Mentre la 
revoca del beneficio del RECTT disposta dalla Commissione ex art. 6 del 
regolarp.e_nto implica l'adozione di una decisione ai sensi degli artt.. 7_ o 9 del reg. 
n. 1/2003, l'effetto di un regolamento di "disapplicazione" adottato dalla 
Commissione ai sensi dell'art. 7 RECTT è quello di annullare il beneficio del 
RECTT per le restrizioni ed i mercati interessati e di ripristinare la piena 
applicabilità dell'art. 81. Dopo l'adozione di un regolamento che dichiari il 
RECTT applicabile ad accordi contenenti determinate restrizioni in un certo 
mercato, qualora risulti opportuno, la Commissione potrà adottare una decisione 
in casi specifici, per fornire orientamenti alle imprese operanti nel mercato 
interessato232• 
232 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 124. 
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Si osservi che l'art. 7 del RECTT non impone alla Commissione alcun 
obbligo di intervenire nel caso in cui venga superata la soglia del 50% di 
copertura del mercato. Ogni regolamento adottato ':li sensi dell'art. 7, tuttavia, 
dovrà definire con precisione il proprio campo di applicazione. Dovranno essere 
pertanto definiti sia il mercato geografico rilevante che il mercato rilevante del 
prodotto e dovrà essere individuato altresì il tipo di restrizione a cui il RECTT non 
sarà più applicabile233• 
Ai sensi dell'art. 7 par. 2, il regolamento adottato dalla Commissione per 
la "disapplicazione" del RECTT non si applica prima che siano trascorsi sei mesi 
dalla data della sua adozione, e questo per consentire alle imprese interessate di 
adeguare i propri accordi alle disposizioni del regolamento di "disapplicazione" 
del RECTT. Resta inteso che il regolamento di "disapplicazione", secondo gli 
orientamenti della Commissione, fa salva la validità dell'esenzione per categoria a 
favore degli accordi interessati nel periodo precedente alla sua entrata in vigore. 
L'aver inserito una disposizione specifica sulla "disapplicazione" del 
regolamento di esenzione ha consentito di ovviare ali' anomalia che si era creata 
nel sistema a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado nel caso 
Langneseffglo234• Nel caso in questione, la Commissione aveva revocato il 
beneficio dell'applicazione del regolamento di esenzione ad un contratto standard 
utilizzato da Langnese per la vendita dei suoi prodotti ai commercianti al 
dettaglio. La Corte, tuttavia, ritenne che nulla impediva a Langnese di beneficiare 
dell' es~n'.?ione per i nuovi contratti. Una simile anomalia può essere ora evitata 
dalla Commissione (ma non dalle autorità garanti nazionali) prevedendo la 
"disapplicazione" del RECTT a mezzo regolamento. 
Concludendo, il nuovo reg. CE n. 772/2004 disciplina, dunque, sia le 
ipotesi di revoca che di "disapplicazione" dello stesso, concedendo la facoltà di 
revoca sia alla Commissione che, in determinate circostanze, alle autorità garanti. 
Rimane, invece, una prerogativa della Commissione la facoltà di stabilire, con 
233 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 127. 
234 Sentenza 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese Iglo GmbH & Co KG c. Commissione, in 
Racc. p. II-1533. 
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regolamento, in quali circostanze il RECTT non debba essere applicato a 
determinate reti parallele di accordi. 
9. Conclusione: alcune riflessioni sull'applicazione del RECTT 
Se è pur vero che il nuovo RECTT è stato formulato in una prospettiva di 
tipo economico e lascia alle parti una maggior lib~rtà contrattuale, è anche vero 
che tale regolamento non è esente da critiche e solleva numerosi problemi 
interpretativi. 
Oltre alle difficoltà incontrate dalle imprese per stabilire se si trovano ex 
ante in un rapporto di concorrenza o meno con altri soggetti, uno dei problemi 
principiali è rappresentato dalla corretta determinazione della quote di mercato 
detenute, co!lsiderato soprattutto il fatto che tale valutazione dovrà essere 
compiuta per lo meno su base annuale e prendendo come riferimento sia il 
mercato del prodotto che quello delle tecnologie. 
Non si può non rilevare, poi, che l'aver fissato soglie di quote di mercato 
così basse potrebbe - in una prospettiva di lungo periodo - avere riflessi negativi 
sulla competitività delle imprese che svolgono la loro attività nell'Unione, 
soprattutto per quelle operanti m settori dove è necessario investire notevoli 
risorse nella ricerca e sviluppo. 
Al di là dei contenuti del nuovo regolamento e dei problemi interpretativi 
ed app~ic.ativi che lo stesso comporta, è per certi versi criticabile l'utj.lizzo che la 
stessa Commissione fa delle Linee direttrici, posto che in certi casi queste tendono 
ad ampliare la portat11 ed il campo di applicazione del regolamento ed in altri casi 
sembrano quasi porsi in antitesi con quanto nello stesso stabilito. 
In termini generali bisogna considerare, infine, che l'applicazione del 
RECTT e delle norme comunitarie antitrust non è più di esclusiva competenza 
della Commissione e della Corte di giustizia ma è un compito che spetta anche 





GLI ACCORDI DI LICENZA 
ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. CE N. 772/2004: 
PROFILI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI 
SOMMARIO: 1. Gli accordi di licenza esclusi dal campo di applicazione del RECTT. - 2. La 
valutazione individuale degli accordi di licenza non rientranti nel campo di applicazione del 
RECTT: regole generali per l'applicazione dell'art. 81 TCE. - 3. L'applicazione dell'art. 81 
TCE a talune restrizioni legate alla concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale. -
3.1. (segue) obblighi in materia di royalties. - 3.2. (segue) restrizioni alle vendite. - 3.3. 
(segue) restrizioni alla produzione. - 4. Il caso delle licenze abbinate e dei pacchetti di licenze. 
- 5. I pool tecnologici. - 6. Le licenze di marchio e gli accordi di delimitazione. 
1. Gli accordi di licenza esclusi dal campo di applicazione del RECTT. 
Pe_r ~vere un quadro il più possibile completo degli accordi di licenza nel 
diritto comunitario antitrust, è essenziale estendere il campo di indagine agli accordi 
di trasferimento di tecnologia esclusi dal campo di applicazione del RECTT nonché 
ai principali accordi di licenza cui non è applicabile in generale una disciplina 
regolamentare. 
Un esempio dell'ultimo tipo è dato dagli accordi puri di licenza del marchio, 
che non rientrano nel campo di applicazione oggettivo del RECTT e cui non è 
applicabile alcun regolamento di esenzione. 
Gli accordi di trasferimento di tecnologia possono poi non rientrare nel 
campo di applicazione del RECTT perché le imprese che li concludono detengono 
quote di mercato superiori a quelle previste dal regolamento o perché non rientrano 
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nel suo campo di applicazione soggettivo, come nel caso in cui l'accordo venga 
concluso tra più di due parti. L'esempio più rilevante di accordi multilaterali è 
costituito dai pool tecnologici, cui le sole Linee direttrici della Commissione 
dedicano un'apposita sezione. I pool tecnologici (bilaterali e multilaterali) sollevano, 
tuttavia, una serie di questioni problematiche, considerati da una parte i rischi che 
questi possono comportare sotto il profilo della concorrenza e dall'altra i possibili 
incrementi di efficienza ad essi legati. 
Gli accordi di trasferimento di tecnologia esclusi dal campo di applicazione 
del RECTT sono soggetti a valutazione individuale: se non contengono clausole 
oggettivamente restrittive della concorrenza, non vi è alcuna presunzione di 
violazione dell'art. 81 par. 1 TCE. In tali circostanze si dovrà procedere, pertanto, 
alla valutazione degli effetti dell'accordo nella sua globalità nonché alla valutazione 
degli effetti delle singole clausole dello stesso. 
In questa prospettiva, la Commissione nelle Linee direttrici ha dedicato ampio 
spazio alla disamina dei diversi tipi di restrizioni solitamente incluse negli accordi di 
licenza, come per esempio le restrizioni alle produzione e alle vendite. La 
Commissione ha così fornito agli operatori del diritto un utile strumento, che potrà 
essere utilizzato non solo per la valutazione degli accordi di licenza ma anche in sede 
di redazione e negoziazione di tali accordi, soprattutto quando la quota di mercato 
detenuta dalle imprese contraenti supera le soglie stabilite nel RECTT. 
2. La valutazione individuale degli accordi di licenza non rientranti nel campo 
di applicazione del RECTT: regole generali per l'applicazione dell'art. 81 TCE 
Posto che per stabilire se un accordo di licenza determina una restrizione 
della concorrenza occorre valutare il contesto in cui la concorrenza verrebbe 
esercitata se lo stesso non fosse concluso, è necessario esaminare sia l'impatto 
dell'accordo sulla concorrenza tra tecnologie che l'impatto dello stesso sulla 
concorrenza nell'ambito della stessa tecnologia. 
Ai fini dell'applicazione dell'art. 81 par. 1 agli accordi di licenza, bisogna 
prendere in considerazione una serie di fattori, tra cui la posizione di mercato delle 
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parti e dei concorrenti, la posizione di mercato degli acquirenti dei prodotti realizzati 
sotto licenza, le barriere all'ingresso e la maturità del mercato 1• 
In particolare, per quanto riguarda la posizione di mercato degli acquirenti, si 
rileva che la quota dagli stessi detenuta sul mercato degli acquisti rispecchia 
l'importanza della domanda per i fornitori. I principali fattori da valutare quando si 
determina la posizione di mercato degli acquirenti sul mercato della rivendita dei 
prodotti sono, per esempio, la copertura geografica dei loro punti vendita e la 
notorietà di cui gode il loro marchio presso i consumatori finali2• 
Per quanto concerne le barriere all'ingresso, si rileva che la loro esistenza 
viene misurata in funzione della capacità delle imprese già insediate sul mercato di 
portare i prezzi al di sopra del livello concorrenziale senza provocare l'ingresso sul 
mercato di nuovi concorrenti. In assenza di barriere all'ingresso, la facilità e la 
rapidità di ingresso sul mercato renderebbero non remunerativi gli aumenti di prezzo. 
In generale, si può ritenere che le barriere all'ingresso sono basse quando è probabile 
che entro uno o due anni si verifichi effettivamente l'ingresso di nuovi operatori in 
grado di mettere in discussione il potere di mercato degli operatori di quel mercato3• 
Il periodo di tempo stabilito nelle Linee direttrici come indice per la 
valutazione dell'entità delle barriere all'ingresso è lo stesso che viene preso come 
parametro nella Comunicazione sulla definizione di mercato rilevante per il test della 
sostenibilità sul lato della domanda. Si ritiene, comunque, che l'arco temporale di 
uno o due anni sia relativamente breve. In determinate circostanze, infatti, la 
costruzione di nuovi impianti può richiedere anche diversi anni, con la conseguenza 
1 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 132 e segg. 
2 In determinate circostanze, infatti, il potere contrattuale dell'acquirente può impedire al licenziante 
e/o al licenziatario di esercitare il loro potere di mercato e va dunque ad eliminare alla radice 
un'eventuale problema di concorrenza che sarebbe altrimenti esistito (v. Comunicazione della 
Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 137). Per un 
caso di potere di mercato degli acquirenti relativo al regolamento sulle concentrazioni, v. decisione 
della Commissione 99/641/CE del 25 novembre 1998, Enso/Stora, in GU L 254 del 29 settembre 
1999, p. 9. Una completa trasposizione dei principi enunciati dalla Commissione nel caso Enso/Stora 
al regolamento in esame non pare tuttavia possibile (v. Korah V., cit., 2006, p. 90). 
3 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 138. Come è noto, le barriere all'ingresso possono essere dovute a numerosi fattori, tra 
cui le economie di scala, le normative statali, gli aiuti di stato ed i diritti di proprietà su beni 
immateriali. Le barriere all'ingresso potrebbero poi essere presenti in tutte le fasi dell'attività di 
ricerca e sviluppo, della produzione e della distribuzione. 
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che in questi settori le barriere all'ingresso verranno considerate comunque sempre 
alte. 
Vi è di più. Un aumento dei prezzi dell'ordine del 5-10% non è elevato ma in 
settori tecnologicamente avanzati la qualità o nuove funzionalità tecniche sono 
considerate fattori più importanti rispetto agli incrementi di prezzo. Lo SSNIP test, 
dunque, può non essere un buon indicatore per i mercati tecnologicamente avanzati, 
essendo stato pararnetrato principalmente su mercati maturi e per beni comuni. 
Resta inteso che, come evidenziato anche nelle Linee direttrici, nella 
valutazione degli accordi a volte devono essere presi in considerazione anche altri 
fattori, oltre a quelli sopra esaminati4• Tra tali fattori vengono ricompresi la durata 
degli accordi, il quadro normativo ed eventuali comportamenti che possono indicare 
la collusione (come le modifiche di prezzo preannunciate e la rigidità dei prezzi). 
In un'ottica di bilanciamento degli effetti positivi e negativi che gli accordi di 
licenza restrittivi possono produrre sulla concorrenza, le Linee direttrici individuano 
alcuni tra i principali effetti negativi che derivano da tali accordi, tra cui la riduzione 
della concorrenza tra le tecnologie, la preclusione dei concorrenti (ottenuta 
determinando l'aumento dei costi, restringendo l'accesso a fattori di produzione 
essenziali) e la riduzione della concorrenza nell'ambito della stessa tecnologia5. 
Nella maggior parte dei casi gli accordi di licenza restrittivi producono, 
tuttavia, anche effetti favorevoli alla concorrenza, che si presentano essenzialmente 
sotto forma di incrementi di efficienza. 
La valutazione degli effetti positivi viene effettuata prendendo come 
parametro l'art. 81 par. 36• Ai sensi di tale norma, un accordo, per beneficiare 
dell'esenzione, deve dunque produrre benefici economici oggettivi, le restrizioni alla 
concorrenza devono essere indispensabili per la realizzazione degli incrementi di 
efficienza, ai consumatori deve essere riservata una congrua parte degli incrementi di 
4 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di· tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 140. 
5 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 141 e segg. Per un approfondimento in merito, v. Korah V, cit., 2006, p. 91. 
6 Gli accordi di trasferimento di tecnologia non beneficiano, infatti, dell'applicazione dell'art. 81 par. 
3 a meno che l'accordo non produca effetti favorevoli oggettivi che compensano gli effetti negativi 
prodotti (v. sentenza 27 gennaio 1987, Verband der Sachsversicherer, causa 45/85, in Racc. p. 405, 
par. 62; sentenza 29 ottobre 1980, van Landewyck, cit., par. 185). 
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efficienza e l'accordo non deve dare alle parti la possibilità di eliminare la 
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti rilevanti. 
In particolare, per quanto concerne la prima condizione (rappresentata dai 
benefici economici oggettivi), vi sono diverse situazioni in cui tale condizione può 
considerarsi verificata. Un esempio di incrementi di efficienza che possono derivare 
da accordi di licenza è dato dal caso in cui il licenziatario disponga già di una 
tecnologia e la combinazione di questa tecnologia e della tecnologia del licenziante 
determini delle sinergie. Le combinazione delle due tecnologie può consentire al 
licenziatario di pervenire ad una configurazione costi/produzione che non sarebbe 
altrimenti stata possibile 7. 
Con riferimento alla seconda condizione prevista dall'art. 81 par. 3, 
individuabile nel carattere indispensabile delle restrizioni che consentono di 
realizzare incrementi di efficienza, si danno casi in cui può essere necessario valutare 
se l'intero accordo, in quanto tale, è indispensabile per realizzare incrementi di 
efficienza. Come chiarito dalle Linee direttrici, nell'effettuare tale valutazione 
devono essere prese in considerazione le condizioni del mercato e le realtà in cui 
operano le parti. Le imprese che invocano l'art. 81 par. 3 non sono tenute a prendere 
in considerazione alternative ipotetiche e teoriche ma devono però dimostrare che 
alternative apparentemente realistiche e meno restrittive sarebbero molto meno 
efficienti8• In taluni casi, poi, può essere necessario valutare anche se l'accordo è, in 
quanto tale, indispensabile per la realizzazione degli incrementi di efficienza. 
In generale, come chiarito dalla Commissione nelle Linee direttrici, "la 
valutazione degli accordi restrittivi alla luce dell'art. 81 par. 3 viene effettuata 
tenendo conto del contesto reale in cui si inseriscono e sulla base della situazione di 
fatto esistente. ad un determinato momento. La valutazione tiene conto dei 
cambiamenti importanti relativi a tale situazione. La deroga di cui all'art. 81 par. 3 
si applica fintantoché le quattro condizioni sono soddisfatte e cessa di applicarsi 
quando ciò non si verifica più. Tuttavia, nell'applicare l'articolo 81 par. 3, in 
conformità con questi principi, è necessario tenere conto degli investimenti iniziali 
7 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 148. 
8 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 149. 
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irrecuperabili effettuati dalle parti e del tempo e delle condizioni richiesti per 
realizzare e recuperare un investimento destinato ad aumentare l'efficienza. 
Nell'applicare l'art. 81 non si può non tenere conto dell'investimento già realizzato 
e dei rischi ad esso collegati. In considerazione del rischio cui si espongono le parti 
e dell'investimento irrecuperabile necessario per dare attuazione all'accordo, è 
quindi possibile che l'accordo, a seconda dei casi, non rientri nel campo di 
applicazione dell'art. 81 par. 1 o soddisfi le condizioni di cui all'art. 81 par. 3, per il 
periodo richiesto per recuperare l'investimento"9• 
Questo paragrafo della Comunicazione della Commissione risulta di difficile 
applicazione ed è per certi versi oscuro. La prima parte del paragrafo, infatti, è 
difficilmente conciliabile con la seconda. Posto che il rischio dell'investimento 
iniziale è sovente rilevante, per valutare se la restrizione è indispensabile è necessario 
fare riferimento alla situazione di fatto antecedente linvestimento. Il riferimento 
contenuto nelle Linee direttrici alla valutazione delle condizioni e dei tempi per il 
recupero degli investimenti (sovente irrecuperabili) sembra tuttavia essere 
difficilmente conciliabile sia con il sistema di autovalutazione introdotto dal reg. n. 
1/2003 che con il metodo generalizzato di valutazione ex ante10• 
In questa sezione delle Linee direttrici sembra ravvisabile, dunque, un 
orientamento meno permissivo e più severo nei confronti degli accordi di licenza, 
che potrebbe addirittura risultare un deterrente per le imprese a compiere ulteriori 
in vestimenti. 
Il hiÌanciamento degli effetti positivi e negativi prodotti sulla concorrenza 
dagli accordi di licenza che non beneficiano dell'esenzione di cui al RECTT, 
avviene, dunque, esclusivamente nel contesto dell'art. 81 par. 3. Tale norma del 
Trattato rappresenta, infatti, il primo parametro valutativo per tali tipologie di 
accordi, parametro a cui si aggiungono le Linee direttrici della Commissione nonché 
i principi stabiliti dalla Corte di giustizia e con la prassi decisionale. 
9 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 147. 
10 V. Korah V., cit., 2006, p. 93. 
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3. L'applicazione dell'art. 81 TCE a talune restrizioni legate alla concessione di 
licenze di diritti di proprietà intellettuale. 
Nei contratti di licenza vengono solitamente inserite clausole aventi ad 
oggetto obblighi in materia di royalties, restrizioni alla produzione e alle vendite, 
restrizioni del campo di utilizzazione e dell'uso interno nonché obblighi di non 
concorrenza. Posto che esse sono una costante degli accordi di trasferimento di 
tecnologia e che possono avere riflessi notevoli sul piano della concorrenza, la 
Commissione ha ritenuto utile fornire alcune indicazioni in merito ai criteri di 
valutazione da utilizzare quando gli accordi che le contengono non beneficiano 
dell'esenzione prevista dal RECTT. Tali indicazioni sono contenute in un'apposita 
sezione delle Linee direttrici11 , dove vengono anche individuate (a titolo meramente 
esemplificativo) clausole che non determinato in genere restrizioni alla concorrenza 
ex art. 81 par. 1 TCE. Quest'ultimo elenco ricomprende gli obblighi di 
confidenzialità, gli obblighi del licenziatario di non concedere sublicenze, gli 
obblighi di non utilizzare la tecnologia sotto licenza dopo la scadenza dell'accordo, 
gli obblighi di versare royalties minime o di produrre un quantitativo minimo di 
prodotti nonché gli obblighi di utilizzare il marchio del licenziante o di indicare il 
nome del licenziante sul prodotto12• 
3.1 (segue) obblighi in materia di royalties 
Le disposizioni contrattuali con cui si determinano importi e modalità di 
pagamento delle royalties, che il licenziatario si obbliga a corrispondere al 
licenziante, non cadono di norma nel divieto di cui all'art. 81 par. 1 TCE. 
Questo orientamento in linea di massima permissivo, enunciato dalla 
Commissione nelle Linee direttrici, incontra tuttavia dei limiti che sono variabili a 
seconda che si tratti di imprese concorrenti o non concorrenti 13• 
11 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 153 e segg. . 
12 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 155. 
13 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 156. La Commissione ammette che le parti concordino sia pagamenti forfetari che 
159 
Capitolo 4 
Nel caso di accordi di licenza conclusi tra imprese concorrenti, se gli obblighi 
m materia di royalties equivalgono nella sostanza alla fissazione di prezzi, tale 
obbligo verrà considerato una restrizione fondamentale ai sensi dell'art. 4 par. 1 lett 
a) del RECTT. Non è ammesso, infatti, che soggetti concorrenti prevedano il 
pagamento reciproco di royalties per unità prodotta nei casi di licenze fittizie, dove 
l'obiettivo non è più quello di consentire l'integrazione di tecnologie complementari 
o realizzare obiettivi volti a promuovere la concorrenza14. Il motivo di tale 
limitazione alla libertà contrattuale delle parti deriva dal fatto che il pagamento di 
royalties per unità prodotta comporta un innalzamento dei costi variabili e nei casi di 
licenze fittizie potrebbe mascherare un cartello. Non è chiaro, tuttavia, se in tali 
circostanze l'onere della prova spetti a chi invoca il carattere fittizio della licenza o 
alle parti dell'accordo. 
Nel caso di accordi tra imprese concorrenti che detengono una quota di 
mercato superiore al 20%, l'art. 81 par. 1 può risultare applicabile - come precisato 
dalla Commissione - quando i concorrenti si concedono licenze reciproche, 
imponendo il pagamento di royalteis evidentemente sproporzionate rispetto al valore 
di mercato della licenza e tali da produrre un impatto significativo sui prezzi del 
mercato15• L'art. 81 par. 1 può essere parimenti applicabile quando le royalties. 
reciproche per unità aumentano con l'aumentare delle produzione16• Quando le parti 
detengono un significativo potere di mercato, infatti, tali royalties possono nella 
sostanza comportare una limitazione della produzione. 
pagamenti calcolati in percentuale rispetto al prezzo di vendita o come importo fisso per ciascun 
prodotto che incorpora la tecnologia sotto licenza. Si osservi che, in generale, la Commissione tende 
comunque ad evitare di assumere il ruolo di soggetto che fissa i prezzi del mercato (v. in proposito 
Van Bael & Bellis, cit., p. 679; Motta M., Competition policy: theory & practice, 2004, p. 69). È 
opportuno ricordare, inoltre, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 par. 1 lett. a) ed), sono poi 
considerate restrizioni fondamentali quelle dove le royalties per unità prodotta si estendono a prodotti 
realizzati esclusivamente con la tecnologia del licenziatario, in quanto tali pattuizioni provocano un 
aumento dei costi sostenibili dal licenziatario per l'utilizzazione della propria tecnologia e restringono 
la concorrenza ( v. anche Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di 
tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 81). 
14 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 157. 
15 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 158. . 
16 Le Linee direttrici parlano di royalties reciproche. Parte della dottrina ritiene, tuttavia, che tale 
ragionamento possa applicarsi in via analogica anche nel caso di licenze non reciproche (v. Fine F., 
cit., 2006, p. 91). 
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Nel caso di accordi conclusi tra non concorrenti, invece, l'esenzione per 
categoria si applica agli accordi nei quali le royalties sono calcolate sia sulla base dei 
prodotti realizzati con la tecnologia sotto licenza che sulla base dei prodotti realizzati 
con tecnologie ottenute in licenza da terzi. Tali clausole, tuttavia, possono generare 
un effetto di preclusione, in quanto determinano un aumento dei costi legato 
all'utilizzo dei fattori di produzione di terzi17• Nel caso di effetti di preclusione 
sensibili, tali accordi ricadono nel divieto di cui all'art. 81 par. 1 e difficilmente 
soddisferanno le condizioni previste dall'art. 81 par. 3. 
Un'ultima precisazione sulla durata degli obblighi in materia di royalties. 
Sebbene l'esenzione per categoria si applichi unicamente finché la tecnologia è 
valida, la parti possono concordare di estendere gli obblighi in materia di royalties 
oltre il periodo di validità dei diritti di proprietà di beni immateriali concessi in 
licenza, senza per questo incorrere in una violazione dell'art. 81 par. 118• 
È doveroso ricordare, tuttavia, che la Corte di giustizia ha ritenuto che 
l'obbligo per il licenziatario di continuare a pagare royalties anche dopo il periodo di 
validità dei diritti di proprietà intellettuale può risultare in contrasto con la previsione 
di cui ali' art. 81 par. 1, se non viene previsto un termine ragionevole per il recesso 
dall'accordo da parte del licenziatario19• 
Questi dunque i limiti individuati dalla Commissione entro cui dovrà essere 
contenuta la libertà contrattuale delle parti in materia di royalties. Anche in questo 
settore, come in altri campi, sarà comunque necessario valutare attentamente quali 
sono gli effetti prodotti dalle clausole nel contesto generale dell'accordo e quali sono 
le ripercussioni dell'accordo stesso sul mercato. 
17 
V. in proposito il caso Windsurfing, cit. V. anche Comunicazione della Commissione sugli accordi 
di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 160. Si osservi che la Commissione in 
passato non ammetteva il pagamento di royalties su prodotti fabbricati senza l'utilizzo della tecnologia 
sotto licenza. Stando a quanto indicato nelle Linee direttrici (par. 160), la Commissione dimostra ora 
di accettare che il prodotto licenziato possa essere un componente del prodotto finale, che non potrà 
tuttavia essere venduto separatamente da quest'ultimo (v. Korah V., cit., 2006, p. 93). 
18 
V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 159. Una volta estinti tali diritti, infatti, i terzi possono legittimamente sfruttare la 
tecnologia in questione e operare in concorrenza con le parti dell'accordo. Tale concorrenza sarà di 
norma sufficiente ad assicurare che non si producano effetti anticoncorrenziali. 
19 V. sentenza 12 maggio 1989, Ottung c. Klee, causa 320/87, in Racc. p. 1177, par. 13. 
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3.2 (segue) restrizioni alle vendite 
Le clausole che prevedono restrizioni alle vendite hanno un peso diverso se 
incluse in accordi sottoscritti tra imprese concorrenti piuttosto che in accordi conclusi 
tra imprese non concorrenti. 
In un accordo reciproco tra imprese concorrenti, le restrizioni alle vendite 
attive e passive di una o di entrambe le parti costituiscono restrizioni fondamentali ex 
art. 4, par. 1 lett. c ), in quanto di norma comportano una ripartizione dei mercati. 
In un accordo non reciproco tra imprese concorrenti, le restrizioni alle vendite 
attive e passive del licenziatario o del licenziante nel territorio esclusivo o ad un 
gruppo di clienti esclusivo riservati all'altra parte sono esentate ex art. 4 par. 1 lett. c) 
punto iv). Oltre la soglia del 20% di quota di mercato, tuttavia, tali restrizioni cadono 
nel divieto di cui all'art. 81 par. 1. Soprattutto quando una o entrambe le parti 
detengono un significativo potere di mercato20, si ritiene, infatti, in linea di massima 
non applicabile l'art. 81 par. 3. In tali circostanze una mera restrizione sulle vendite 
attive potrebbe tuttavia non avere effetti rilevanti, soprattutto quando gli 
acquirenti/clienti sono informati e sono in numero limitato, mentre una restrizione 
sulle vendite passive potrebbe risultare indispensabile per la protezione del 
licenziante o per l'inizio attività del licenziatario21 • 
Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra imprese non concorrenti, il 
RECTT esenta, invece, tutte le restrizioni sulle vendite attive. Se la quota di mercato 
detenuta supera il 30%, le restrizioni alle vendite attive e passive de_~ licenziatari 
possono essere giustificate quando si valuta che in assenza di tali restrizioni la 
licenza non sarebbe stata concessa22• Secondo la Commissione, le restrizioni delle 
vendite imposte al licenziatario possono rientrare nel divieto ex art. 81 par. 1 nei casi 
in cui il licenziante detiene un significativo potere di mercato oppure in presenza 
20 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 170. Le condizioni di cui all'art. 81 par. 3 potrebbero, tuttavia, ritenersi soddisfatte 
quando licenziante o licenziatario detengono una posizione di mercato relativamente debole 
rispettivamente nel territorio in cui (il licenziante) sfrutta la tecnologia e nel territorio assegnato (al 
licenziatario). 
21 V. Van Bael & Bellis, cit., p. 684. Secondo gli Autori, tuttavia, le indicazioni della Commissione 
sulle restrizioni alle vendite passive nei contratti di licenza tra concorrenti al superamento della soglia 
del 20% non sono del tutto chiare. 
22 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 172. 
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dell'effetto cumulativo di accordi simili conclusi da licenzianti che godono di una 
posizione di forza sul mercato23. 
Più specificatamente, per quanto riguarda le restrizioni delle vendite attive dei 
licenziatari, queste possono soddisfare le condizioni di cui all'art. 81 par. 3, quando 
risultano necessarie ad impedire il parassitismo e ad indurre il licenziatario ad 
effettuare gli investimenti necessari24• 
Non si dimentichi, tuttavia, che le restrizioni delle vendite passive rientrano 
invece tra le restrizioni fondamentali ai sensi dell'art. 4 par. 2 lett. b) quando si 
applicano per più di due anni a decorrere dalla data in cui il licenziatario che 
beneficia delle restrizioni ha messo per la prima volta in commercio all'interno del 
suo territorio esclusivo il prodotto che incorpora la tecnologia sotto licenza25 • 
I problemi principali da risolvere sono fondamentalmente due. Quando si può 
dire che le parti detengono una significativa quota di mercato? Per quanto tempo è 
necessario che il licenziatario goda di speciale protezione per penetrare un nuovo 
mercato? Queste sono questioni di natura essenzialmente economica. Si ritiene, 
tuttavia, che ricercare una soluzione a tali problemi sia comunque preferibile al 
vincolo che derivava agli operatori dal formalismo del precedente reg. n. 240/9626• 
23 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 172. Quando le restrizioni alle vendite in capo al licenziante rientrano nel campo di 
applicazione dell'art. 81 par. 1, è probabile che esse soddisfino tuttavia le condizioni di cui all'art. 81 
par. 3, tranne quando sul mercato non vi siano reali alternative alla tecnologia del licenziante o 
qualora il licenziatario abbia ottenuto in licenza da terzi tali tecnologie alternative. 
24 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 174. · 
25 V. decisione della Commissione 1999/6/CE, Sicasov, in GU L 4 del 8 gennaio 1999, p. 27. 
26 Per un commento in merito v. Korah V., cit., 2006, p. 102. . 
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3.3. (segue) restrizioni alla produzione 
Distinguere gli accordi conclusi tra imprese concorrenti da quelli conclusi tra 
imprese non concorrenti è essenziale anche per quanto concerne le restrizioni alla 
produzione. 
Tali restrizioni in accordi tra concorrenti sono classificate come restrizioni 
fondamentali dal RECTT. Vi sono tuttavia due eccezioni. 
Le restrizioni sono esentate fino alla soglia del 20% se sono imposte al 
licenziatario in un accordo non reciproco oppure se sono imposte ad uno solo dei 
licenziatari in un accordo reciproco. 
Oltre la soglia del 20%, le restrizioni della produzione possono determinare 
restrizioni della concorrenza quando le parti detengono un significativo potere di 
mercato. La Commissione ritiene "probabile che l'articolo 81, paragrafo 3, si 
applichi nei casi in cui la tecnologia del licenziante è notevolmente migliore di 
quella del licenziatario e la limitazione della produzione è fissata ad un livello che 
supera notevolmente la produzione del licenziatario prima della conclusione 
dell'accordo. ( ... )Nell'applicare l'art. 81 par. 3 si deve inoltre tenere conto del fatto 
che tali restrizioni possono essere necessarie al fine di indurre il licenziante a dare 
la massima diffusione alla sua tecnologia"27 • 
In presenza di accordi di licenza tra non concorrenti, la restrizioni della 
produzione -beneficiano dell'esenzione per categoria entro i limiti della soglia del 
30% relativa alla quota di mercato. Il principale rischio anticoncorrenziale derivante 
da tali restrizioni imposte ai licenziatari in accordi tra non concorrenti è la riduzione 
della concorrenza tra licenziatari nell'ambito della stessa tecnologia. L'entità degli 
effetti anticoncorrenziali dipende dalla posizione di mercato del licenziante . e dalla 
misura in cui la limitazione della produzione impedisce al licenziatario di soddisfare 
la domanda di prodotti che incorporano la tecnologia sotto licenza28. 
27 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 175. · 
28 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 176. 
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Quando, poi, oltre alle restrizioni alla produzione, è prevista anche 
l'assegnazione di territori esclusivi o gruppi di clienti esclusivi, gli effetti restrittivi 
risultano amplificati. 
Si osservi, tuttavia, che comunque le limitazioni della produzione imposte al 
licenziatario negli accordi tra non concorrenti possono produrre anche effetti 
favorevoli alla concorrenza, in quanto promuovono la diffusione delle tecnologie. Se, 
infatti, il licenziante non fosse libero di determinare i quantitativi di produzione per il 
licenziatario, il licenziante stesso potrebbe non voler concludere accordi di licenza 
dei diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare. In particolare, tale situazione 
potrebbe verificarsi quando il licenziante è al tempo stesso produttore di beni o 
servizi. 
4. Il caso delle licenze abbinate e dei pacchetti di licenze 
Nell'ambito delle licenze di tecnologia, si possono verificare ipotesi di 
licenze abbinate e di pacchetti di licenze. 
Si definiscono licenze abbinate quelle in cui il licenziante condiziona la 
concessione della licenza per una data tecnologia (il prodotto principale) al fatto che 
il licenziatario accetti in licenza anche un'altra tecnologia o acquisti un prodotto dal 
licenziante o da una persona da questi designata (il prodotto abbinato). 
Si ha, invece, un pacchetto di licenze quanto due tecnologie o una tecnologia 
e un prodÒtto sono venduti solo insieme, come pacchetto. 
Sia nel caso di licenze abbinate (tying) che di pacchetti di licenze (bundling), 
è necessario distinguere - da un punto di vista del diritto della concorrenza - la 
domanda dei diversi prodotti e delle diverse tecnologie in questione, tranne nel caso 
in cui i prodotti e le tecnologie sono collegati in modo tale che la tecnologia sotto 
licenza non può essere sfruttata senza il prodotto abbianato29• 
29 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 191. Non è chiaro, tuttavia, il motivo per cui le licenze abbinate sono considerate come 
licenze che violano le norme sulla concorrenza solo quando la domanda per il prodotto abbinato è 
distinta da quella del prodotto principale (v. Korah V., cit., 2006, p. 109; per un approfondimento sulla 
questione delle licenze abbinate, v. Tirde J., How to analyse tying, Competition policy international, 
2005, p. 1). 
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Similmente a quanto previsto dal regolamento di esenzione sugli accordi 
verticali, le licenze abbinate ed i pacchetti di licenze non rientrano nella black liste, 
conseguentemente, sono esentate fino alle soglie di quote di mercato stabilite dall'art. 
3 del RECTT. Tali soglie si applicano a tutti i mercati rilevanti delle tecnologie e del 
prodotto interessati dall'accordo di licenza. Al superamento di tali soglie, è 
necessario effettuare un bilanciamento tra gli effetti positivi e negativi che dette 
licenze producono sulla concorrenza. 
Il principale effetto negativo delle licenze abbinate e dei pacchetti di licenze è 
costituito dalla possibile preclusione nei confronti dei fornitori concorrenti del 
prodotto abbinato. Le licenze abbinate, infatti, possono consentire al licenziante di 
mantenere il suo potere di mercato sul mercato del prodotto mediante l'introduzione 
di barriere all'ingresso, consentendogli inoltre di aumentare le royalties. Affinché le 
licenze abbinate ed i pacchetti di licenze possano produrre effetti anticoncorrenziali, 
il licenziante deve detenere un significativo potere di mercato in relazione al prodotto 
principale, in modo da poter limitare la concorrenza per il prodotto abbinato30. 
Le licenze abbinate ed i pacchetti di licenze possono produrre, tuttavia, anche 
incrementi di efficienza, come nel caso in cui il prodotto abbinato sia necessario per 
uno sfruttamento tecnicamente soddisfacente della tecnologia sotto licenza31 • 
Licenze abbinate e pacchetti di licenze producono poi effetti favorevoli alla 
concorrenza quando il prodotto abbinato consente al licenziatario di sfruttare la 
tecnologia sotto licenza in modo più efficiente. In tali circostanze, è probabile che le 
condizioni di cui all'art. 81 par. 3 siano soddisfatte anche al superamento delle soglie 
di quote di mercato previste dal RECTT. 
30 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 193. Si noti invece che nei casi in cui il licenziante detiene un rilevante potere di 
mercato sul mercato del prodotto principale, la restrizione deve essere analizzata - secondo la 
Commissione - come un obbligo di non concorrenza o come un obbligo quantitativo, posto che 
qualsiasi problema di concorrenza trova origine sul mercato del prodotto abbinato e non sul mercato 
del prodotto principale. 
31 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 194. Gli esempi di incrementi di efficienza riportati in tale paragrafo della 
Comunicazione della Commissione ricalcano gli esempi contenuti nel reg. n. 2349/84 (art. 2, par. 1). 
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5. I pool tecnologici. 
La Commissione individua un pool tecnologico in presenza di "accordi 
mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che 
vengono concesse in licenza non solo a coloro che partecipano al pool ma anche a 
terzi"32• 
La definizione di pool tecnologico data dalla Commissione nelle Linee 
direttrici al reg. CE n. 772/2004 non è che il punto di arrivo di un lungo percorso ma 
costituisce al tempo stesso il punto di partenza di una nuova fase, in quanto i pool 
tecnologici non trovano ancora un'espressa disciplina regolamentare. 
In passato, più che di pool tecnologici si è parlato di pool di brevetti o 
comunità di brevetti, con riferimento a quelle intese con le quali più imprese 
concorrenti si accordavano per mettere in comune i brevetti che possedevano o quelli 
che avrebbero potuto ottenere in seguito33 . 
In particolare, nei pool tecnologici si individua una serie di accordi che 
permettono di rendere disponibili determinate tecnologie per lo sfruttamento 
congiunto o indipendente delle stesse ad opera delle parti o di terzi. I titolari dei 
brevetti rinunciano all'esclusiva sui propri diritti e si accordano affinché i membri 
del pool ne possano disporre. L'utilizzazione congiunta di nuove tecnologie consente 
di migliorare le invenzioni brevettate e può portare altresì alla creazione di nuovi 
prodotti. 
Non si può non rilevare, tuttavia, che tali accordi possono anche comportare 
limitazioni alla concorrenza. Un pool tecnologico, dunque, può produrre effetti 
positivi sulla concorrenza ma non è escluso che lo stesso possa produrre anche effetti 
anticoncorrenziali. Un pool tecnologico può da un lato creare efficienze nella 
produzione e contribuire ad una diminuzione dei prezzi dei prodotti; d'altro canto, 
esso può determinare effetti anticoncorrenziali, specialmente nel caso in cui sia 
32 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 210. 
33 Frignani A., Waelbroeck M. W., Disciplina della concorrenza nella CEE, Torino, 1996, p. 760. V. 




prevista la messa in comune di brevetti futuri, in quanto questo diminuisce la spinta 
ad investire in ricerca sviluppo34• 
L'aspetto maggiormente censurato dalla giurisprudenza è il c.d. foreclosure 
effect del pool, ossia l'effetto di esclusione dei terzi dall'uso della tecnologia, che 
impedisce a tali soggetti l'accesso al mercato. 
Tuttavia, classificare a priori un pool tecnologico come accordo che produce 
effetti anticoncorrenziali non è corretto. È necessario procedere, infatti, ad un'analisi 
fattuale, al fine di valutare in quale misura risulti pregiudicata la concorrenza. 
Va rilevato, in ogni caso, che l'applicazione della normativa antitrust ai pool 
tecnologici, che non risultano ancora disciplinati normativamente, può risultare per 
certi versi un'operazione complessa e difficoltosa. L'accordo per la costituzione di 
un pool di brevetti, infatti, può violare le norme poste a tutela della concorrenza, 
prevedendo molteplici restrizioni accessorie, fino a configurare addirittura un abuso 
di posizione dominante da parte delle imprese partecipanti. 
Solamente a partire dalla fine degli anni Novanta la Commissione ha iniziato 
ad occuparsi con una certa frequenza della questione dei pool tecnologici. Fino a tale 
momento, infatti, la Commissione era intervenuta in pochi casi, senza tuttavia mai 
adottare decisioni formali35• La questione fondamentale nel caso dei pool tecnologici 
riguarda la compatibilità di tali accordi con gli articoli 81 e 82 TCE. 
Nel caso Concast degli anni Ottanta, le imprese Concast a Mannesman si 
erano scambiate licenze sulla totalità dei loro brevetti nel settore della colata 
continua, restando indipendenti relativamente allo sfruttamento di detti brevetti. La 
Commissione ritenne che l'accordo violava il divieto di cui all'art. 81 par. 136• 
L'accordo si presentava, infatti, restrittivo della concorrenza per due ordini di motivi: 
34 V. D'Amore F., Gli orientamenti della Commissione in tema di liceità dei pool di brevetti, con 
particolare riferimento al reg. CE n. 240196, Working Papers LUISS 1999, p. 250 (in 
www.archivioceradi.luiss.it ). 
35 Non si dimentichi, tuttavia, che già nel 1975 la Commissione si era occupata del caso Bronbemaling 
I Heidemaatschappij (decisione della Commissione 75/570/CEE, in GU L 249 del 25 settembre 1975, 
p. 27). Seppure nel caso di specie era configurabile una comunità di brevetti vera e propria, le imprese 
licenziatarie si erano impegnate a comunicarsi reciprocamente i risultati delle loro ricerche 
individuali, permettendo in tal modo di apportare perfezionamenti al procedimento e la licenza del 
brevetto in questione venne rifiutata ad un soggetto terzo. Nel caso di specie assunse particolare 
rilievo, infatti, anche la contestazione sulla concessione dei brevetti. Per un approfondimento in 
merito, v. Tritton, cit., p. 690 e segg. 
36 V. XI Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza (1981), p. 93. 
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esso eliminava innanzitutto la concorrenza che le imprese partecipanti avrebbero 
potuto farsi sul piano dell'innovazione tecnologica; in secondo luogo, l'accordo 
comportava che un notevole patrimonio di conoscenza fosse concentrato nelle due 
imprese parti dell'accordo, inducendo gli acquirenti di quel mercato a dare la 
preferenza a tali soggetti. Nel caso di specie, le imprese cessarono di cooperare prima 
di una pronuncia formale della Commissione. 
Sempre all'inizio degli anni Ottanta, la Commissione si occupò di un altro 
pool tecnologico, relativo alla produzione di televisori a colori. Più precisamente tutti 
i produttori di televisori a colori installati in Germania avevano ceduto ad un'impresa 
comune, la società IGR, i brevetti che concernevano la fabbricazione di apparrecchi 
di ricezione in stereofonia37• L'IGR aveva concesso licenze ai produttori che le 
avevano ceduto i brevetti, impedendo tuttavia a terzi l'accesso a tale tecnologia. La 
Commissione ritenne loperazione restrittiva della concorrenza per violazione 
dell'art. 81 par. 1, in quanto le imprese terze venivano di fatto private della 
possibilità di partecipare dall'inizio al lancio di nuovi prodotti sul mercato38• 
Nel periodo in cui era in vigore il reg. n. 240/96, la Commissione si occupò 
invece di diversi casi inerenti a pool tecnologici, tra cui la concessione di brevetti 
DVD e la questione relativa alle tecnologie mobili di terza generazione. 
Prima di procedere con l'analisi di tali casi, è tuttavia opportuno ricordare che 
il reg. n. 240/96 prevedeva espressamente che lo stesso non si applicasse agli accordi 
conclusi fra membri di una comunità di brevetti o di know-how e vertenti sulle 
tecnologi~ messe in comune39• Parimenti il reg. n. 240/96 non si applicava agli 
accordi di licenza conclusi tra imprese concorrenti che detenevano una 
partecipazione in un'impresa comune, qualora gli accordi di licenza riguardavano 
l'attività di quest'ultima, nonché agli accordi in base ai quali una parte concedeva 
all'altra una licenza di brevetto e/o know-how e in cambio laltra parte concedeva 
alla prima una licenza di brevetto, di marchio o di know-how o diritti esclusivi di 
37 V. Xl Relazione sulla politica di concorrenza, cit., p. 94. 
38 Per un approfondimento v. Frignani & Waelbroeck, cit., p. 770; Korah V., Patent licensing and 
EEC Competition rules in reg. 2349184, Oxford, 1986, p. 26/27; Korah V., cit., 1996, p. 102; Byrne 
N., Licensing Technology, 1998, p. 315 e segg. V. inoltre le decisioni relative alle operazioni Atlas e 
Phoenix (per Atlas, GU del 19 settembre 1996, L 239, p. 23; per Phoenix, GU del 19 settembre 1996, 
L 239, p. 57); in entrambi i casi la Commissione concesse un'esenzione individuale ex art. 81 par. 3. 
N . 
Art. 5, par. 1, reg. n. 240/96. 
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vendita, semprechè le parti fossero concorrenti per i prodotti che costituivano oggetto 
di tali accordi40• 
Il reg. n. 240/96 era tuttavia applicabile a tali accordi, nell'ipotesi in cui le 
parti non erano soggette ad alcuna restrizione territoriale all'interno del mercato 
comune in ordine alla fabbricazione, utilizzazione ed immissione in commercio dei 
prodotti previsti dagli accordi o in ordine all'utilizzazione delle tecnologie concesse 
in licenza o messe in comune 41 • 
Tale eccezione consentiva, dunque, di aprire uno spiraglio per l'esenzione di 
alcuni pool tecnologici bilaterali, come ·di fatto avvenne nel caso Philips/Sony CD 
Licensing Programm42. In tale circostanza la Commissione aveva autorizzato, 
mediante lettera amministrati va, gli accordi bilaterali notificati da Philips e Sony che 
istituivano un programma comune di licenze per i CD a livello mondiale e la 
versione 2003 di un accordo tipo di licenza, che veniva offerto da Philips a terzi e 
copriva brevetti Philips e Sony nonché i brevetti relativi ad invenzioni comuni delle 
due imprese nel settore della tecnologia dei CD. La Commissione ritenne che gli 
accordi che costituivano il programma comune di licenza per i CD rientrava nel 
campo di applicazione del regolamento di esenzione n. 240/96. Secondo la 
Commissione, sebbene gli accordi tra membri di un pool di brevetti erano di norma 
esclusi dal campo di applicazione del regolamento, l'art. 5 par. 2 di tale regolamento 
attribuiva l'esenzione ai pool di brevetti conclusi tra due sole parti, senza restrizioni 
territoriali all'interno dello SEE43 . La versione 2003 dell'accordo tipo, poi, non 
avrebbe comportato restrizioni significative alla concorrenza, in quanto in base a 
quella versione venivano concessi in licenza solo brevetti fondamentali44. 
40 Art. 5, n. 2 e 3 reg. n. 240/96. 
41 Art. 5, par. 2, punto 2. Prima dell'emanazione del reg. n. 240/96, l'eccezione favorevole in caso di 
mancanza di vincoli territoriali, si applicava soltanto alle licenze reciproche e non alle comunità di 
brevetti (v. reg. n. 2349/84 e reg. n. 556/89). 
42 V. casi COMP/C-3/37.228 lngman Disc + VDC/Philips e Sony; COMP/C-3/37.561 Polly 
disc/Philips e Sony; COMP/C-3/37.707 Broadcrest e a./Philips e Sony; COMP/C-3/37.787 Philips e 
Sony: notificazione dell'accordo tipo di licenza. V. anche comunicato stampa IP(03) 1152 del 7 
agosto 2003, nonché la XXXIII Relazione sulla politica di concorrenza (2003), p. 27, punto 65. 
43 V. XXXIII Relazione sulla politica di concorrenza (2003 ), punto 66. 
44 Sulla nozione di brevetti fondamentali, v. infra (Comunicazione della Commissione sugli accordi di 
trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 216). Sul prosieguo della vertenza Philips, 
relativamente al CD-R Disc Licensing Programmes, v. Comunicato stampa IP/06/139 del 9 febbraio 
2006. La Commissione comunicò di aver chiuso la procedura aperta nei confronti di Philips 
relativamente al programma relativo alla tecnologia CD di cui sopra. 
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Il fatto che le comunità di brevetti fossero escluse dal campo di applicazione 
del reg. n. 240/96 non significava che la Commissione le avesse considerate a priori 
anticoncorrenziali. A dimostrazione di ciò si possono citare diversi esempi di pool 
tecnologici presi in esame dalla Commissione, che la stessa ritenne di approvare, tra 
cui il pool relativo alla tecnologia MPEG-245, il pool di brevetti per le tecnologie 
mobili di terza generazione ed il pool della tecnologia DVD. 
Per quanto concerne le tecnologie mobili di terza generazione, nel novembre 
2002 la Commissione autorizzò un insieme di accordi inteso a facilitare laccesso ai 
brevetti di produttori di materiale di comunicazione mobile di terza generazione ( c.d. 
"3G")46• La Commissione considerò, infatti, che un più agevole accesso ai brevetti 
fosse essenziale per una rapida introduzione in Europa dei servizi mobili 3G47 . 
Nel corso dell'anno 2000, le società facenti parte del c.d. 3G Patent Platform 
Partnership48 avevano notificato una serie di accordi relativi ai brevetti essenziali 
3G. Nello specifico, gli accordi istituivano una serie di procedure al fine di 
determinare se un brevetto era essenziale, per semplificare la concessione di licenze 
per i brevetti essenziali e per ridurre l'importo complessivo dei canoni di licenza da 
pagare. 
Per evitare di pregiudicare la concorrenza tra brevetti essenziali 3G per 
diverse tecnologie potenzialmente concorrenti, le parti degli accordi avevano 
accettato di modificarne la struttura iniziale, istituendo cinque insiemi di accordi, uno 
45 V. Comunicato stampa IP(98)1155 del 18 dicembre 1998. In tale circostanza la Commissione 
approvò un programma per lo sviluppo di una norma ISO relativa alla trasmissione e 
l'immagazzinaggio (storing) di segnali video, denominati MPEG-2 (Moving Pictures Expert Group). 
Il programma prevedeva la concessione di una licenza che desse accesso a brevetti essenziali relativi 
alla tecnologia MPEG-2. Questo pool tecnologico venne considerato dalla Commissione come un 
pool che contribuiva al progresso economico ed allo sviluppo della tecnologica. L'accordo sarebbe 
stato dunque compatibile con il diritto comunitario antitrust. Per un approfondimento sulla prospettiva 
statunitense del caso, v. Merges R. P ., Institutions for Intellectual Property transactions: the case of 
patent pools, in Dreyfuss R. C., Zimmerman D. L., First H., Expanding the boundaries of intellectual 
property-lnnovation policy for the knowledge society, New York, 2001, p. 146 e segg. 
46 V. Comunicato stampa IP (02)1651 del 12 novembre 2002. 
47 Le tecnologie mobili di terza generazione avevano come obiettivo quello di mettere a disposizione 
degli utenti di telefonia mobile una vasta gamma di servizi multimediali. Le imprese che intendono 
produrre attrezzature 3G devono rispettare le specifiche tecniche di cui allo standard IMT-2000 3G, 
che comprende ben cinque tecnologie. 
48 Il pool è stàto denominato anche "3G3P". Le società facenti parte del pool erano le seguenti: 
Alcatel, Cegetel, Electr:onics and Telecommunications Research Institute Korea (ETRI), France 
Telecom, Fujitsi, Royal KPN N.V., LG Information and Communications, Matsushita, Mitsubishi 
Electric, NEC, NTI DoCoMo, Robert Bosch GmbH, Samsung Electronics, Siemens AG, SK 
Telecom, Sonera Corporation, Sony e Telecom Italia Mobile. · 
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per ciascuna tecnologia49• Un sistema di cinque accordi separati per la licenza dei 
brevetti 3G, faceva in modo che non si configurassero violazioni alle norme sulla 
concorrenza comunitaria. 
Il caso forse più discusso in materia di pool tecnologici, tuttavia, è quello 
della tecnologia DVD. Il 3 ottobre 2000 la Commissione, con una comfort letter, 
approvò un accordo con cui alcune imprese che avevano sviluppato la tecnologia 
DVD (Digita[ Versatile Disc) mettevano in comune i rispettivi brevetti tramite un 
programma unico, non esclusivo e non discriminatorio50• L'accordo avrebbe 
consentito ai produttori interessati51 di ottenere una licenza per tutti i brevetti 
necessari alla tecnologia DVD, riducendo così oneri amministrativi ed il numero di 
transazioni52. 
Secondo la Commissione, detta comunità di brevetti avrebbe contribuito a 
promuovere il progresso tecnico ed economico, consentendo un'introduzione rapida 
ed efficiente della tecnologia DVD53 . La Commissione rilevò, inoltre, che l'accordo 
non conteneva restrizioni della concorrenza che fossero indispensabili o eccessive ed 
avrebbe pertanto prodotto effetti positivi anche per i consumatori. L'accordo venne 
dunque autorizzato con lettera amministrativa ex art. 81 par. 3 TCE. 
Nel corso dell'anno 2002, la Commissione autorizzò altri accordi oggetto di 
una notificazione supplementare presentata dai membri della comunità di brevetti 
DVD 6C54• Posto che nell'originario programma comune di concessione di brevetti 
erano state incluse nuove famiglie di prodotti DVD (tra cui DVD Audio, DVD RAM 
e DVD Video Recording), alcune imprese avevano ritenuto opportuno procedere alla 
modifica degli accordi originariamente notificati. 
49 Per non pregiudicare la concorrenza, ogni accordo di licenza doveva essere limitato ai soli brevetti 
essenziali e non doveva precludere la concorrenza sui mercati connessi o a valle. Nella comfort letter 
inviata alle parti, la Commissione precisò che essa sarebbe stata valida solamente per gli accordi 
notificati e non si sarebbe potuta estendere ad altre iniziative delle imprese notificanti. 
5° Caso COMP/C-3/37 .506. 
51 I produttori che avevano notificato laccordo erano i seguenti: Hitachi Ltd, Matsushita El Co Ltd, 
Mitsubishi E Corp., Time W arner lnc., Toshiba Corp. E Victor Company of Japan Ltd. 
52 Sulla questione della riduzione dei costi e del numero di transazioni, v. anche Comunicazione della 
Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, cit., par. 148. 
53 V. XXX Relazione sulla politica di concorrenza, 2000, p. 161; v. anche Van Bael & Bellis, cit., p. 
653. Per un'analisi del problema da parte delle istituzioni statunitensi, v. Merges, cit., p. 150 e segg. 
54 Caso COMP/C-3/37.506. Le parti notificanti erano: Hitachi Ltd, Matsushita El Co Ltd e la sua 
controllata Victor Company of Japan Ltd, Mitsubischi EC. Time W arner Inc e Toshiba Corporation. 
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A seguito della notificazione supplementare, la Commissione riesaminò i 
possibili effetti anticoncorrenziali di tale pool tecnologico, giungendo alla 
conclusione che era improbabile che i nuovi accordi producessero tali effetti sui 
mercati interessati55• La Commissione aveva accertato che la comunità comprendeva 
solo brevetti essenziali e che i rispettivi membri concedevano licenze individuali non 
esclusive, che coprivano i vari prodotti indipendentemente dalla conformità degli 
stessi alle specifiche uniformi per i DVD. La comunità di brevetti risultava poi aperta 
a terzi e la clausola di retrocessione era limitata ai brevetti essenziali. 
Questi i principali casi di pool tecnologici esaminati dalla Commissione fino 
ali' entrata in vigore del reg. CE n. 772/2004. 
In tale regolamento, diversamente dal precedente reg. n. 240/96, non vi è 
alcun articolo che faccia espresso riferimento ai pool tecnologici. Solamente nel 7° 
considerando al regolamento, viene previsto che lo stesso non si applichi agli accordi 
di licenza finalizzati alla costituzione di pool tecnologici. D'altro canto, le Linee 
direttrici della Commissione sul reg. n. 772/2004 dedicano ampio spazio alla 
questione dei pool tecnologici, delineando gli elementi essenziali della disciplina di 
tale istituto e chiarendo che tali accordi sono disciplinati esclusivamente dalle Linee 
direttrici56 . 
I pool tecnologici sono definiti dalla Commissione come "accordi mediante i 
quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in 
licenza non solo a coloro che partecipano al pool, ma anche a terzi"57• I pool 
tecnologici possono assumere la forma di semplici accordi tra un numero limitato di 
parti o di complessi accordi organizzativi mediante i quali l'organizzazione della 
55 
XXXII Relazione sulla politica di concorrenza, 2002, p. 212. Più precisamente i mercati interessati 
erano sia il mercato della tecnologia DVD che il mercato generale dell'innovazione ed i diversi 
mercati verticalmente collegati, comprendenti cioè prodotti video e audio e la riproduzione in serie di 
dischi ottici. 
56 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 212. 
57 
V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 210. Korah osserva che alcune ipotesi di pool tecnologici non sembrano rientrare nella 
definizione data dalla Commissione nelle Linee direttrici, come sembrerebbe essere per le licenze 
reciproche (v. Korah V., cit., 2006, p. 114). Secondo l'Autrice, limitare la nozione di pool tecnologico 
alla licenza di un pacchetto unico (come indicato anche nel par. 41 delle Linee direttrici) andrebbe 
oltre a quanto previsto dal 7° considerando al regolamento e dall'art. 2 par. 1, che fa esclusivo 
riferimento alla produzione di prodotti contrattuali. · 
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concessibne di licenze delle tecnologie messe in comune viene affidata ad un 
organismo indipendente58• 
Gli accordi per la costituzione di pool tecnologici non beneficiano 
dell'esenzione prevista dal RECTT, indipendentemente dal numero delle parti che li 
costituiscono59• La Commissione chiarisce, tuttavia, che le licenze individuali 
concesse dal pool a terzi licenziatari sono trattate alla stregua degli altri accordi di 
licenza, che possono beneficiare dell'esenzione prevista qualora siano soddisfatte 
tutte le condizioni previste dal regolamento60. 
I pool tecnologici possono determinare restrizioni della concorrenza. Posto, 
infatti, che la creazione di un pool comporta la cessione/concessione congiunta delle 
tecnologie messe in comune, nel caso di pool costituiti da tecnologie sostitutive, ci si 
potrebbe trovare di fronte ad un cartello per la fissazione dei prezzi. Va rilevato, poi, 
che oltre a ridurre la tecnologia tra le parti, i pool - soprattutto quando favoriscono 
una norma industriale - possono impedire l'innovazione, in quanto precludono 
l'utilizzazione di tecnologie altemative61 • 
I pool tecnologici possono comunque produrre anche effetti favorevoli alla 
concorrenza, posto che si ha una riduzione dei costi di transazione e che vengono 
sovente fissati dei limiti alle royalties cumulative per evitare una doppia 
marginalizzazione62. 
Non bisogna dimenticare, tuttavia, che i possibili effetti negativi e positivi dei 
pool tecnologici dipendono anche dalla relazione esistente tra le tecnologie che 
compongono il pool, nonché dalla relazione tra le tecnologie interne ed esterne al 
pool. È infatti necessario distinguere tra tecnologie complementari e sostitutive 
nonché tra tecnologie essenziali e non essenziali. 
58 La seconda forma di pool tecnologico, individuata dalla Commissione, è assimilabile alla figura di 
unajoint venture societaria. (v. Fine F., cit., p. 110; v. anche Linee direttrici sugli accordi orizzontali, 
cit., par. 132 e segg.). 
59 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 212. 
60 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, 
cit., par. 212. 
61 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, 
cit., par. 213. 
62 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, 
cit., par. 214. Per un approfondimento sul concetto di doppia marginalizzazione, v. Motta M., cit., 
2004, p. 307 e segg. · 
174 
Capitolo 4 
Le Linee direttrici individuano due tecnologie come complementari, e quindi 
non sostitutive, quando sono entrambe necessarie per la produzione del prodotto o la 
realizzazione del processo63• Una tecnologia viene invece definita essenziale se non 
esistono sostituti per tale tecnologia all'interno o all'esterno del pool e se la 
tecnologia in questione costituisce elemento indispensabile per la produzione dei 
beni. Le tecnologie essenziali sono necessariamente anche complementari64• 
Si noti che quando le tecnologie all'interno del pool sono sostitutive, le 
royalties possono essere più elevate di quanto non lo sarebbero altrimenti. Quando le 
tecnologie del pool, invece, sono complementari, i costi di transazione si riducono e 
questo può determinare una riduzione nelle royalties65 . 
È indubbio che l'inclusione nel pool di tecnologie sostitutive limita la 
concorrenza tra le tecnologie ed equivale sostanzialmente alla fissazione di prezzi tra 
concorrenti. La Commissione è ferma nel ritenere che, in generale, l'inclusione di 
tecnologie sostitutive nel pool costituisce una violazione dell'art. 81 par. 166. 
Quando, d'altro canto, un pool è costituito solo da tecnologie essenziali, che sono 
quindi necessariamente anche complementari, la creazione del pool non cade - in 
quanto tale - nel divieto di cui all'art. 81 par. 167• 
È importante ricordare, tuttavia, che, dopo la creazione del pool possono 
essere sviluppate tecnologie sostitutive e complementari; la valutazione del carattere 
essenziale delle tecnologie costituisce, pertanto, un processo continuo. Una 
tecnologia, infatti, può diventare non essenziale successivamente alla creazione del 
pool a cau~a-della comparsa di nuove tecnologie di terzi68. 
63 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, 
cit., par. 216. 
64 Per un recente caso di tecnologie essenziali v. Sun I ETSI, caso COMP 37.926 (in GU C 51E del 26 
febbraio 2004, p. 32). 
65 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 217. La Commissione stessa rileva che la distinzione delle tecnologie in complementari 
e sostitutive non è sempre netta, poiché le tecnologie possono essere in parte sostitutive e in parte 
complementari. 
66 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 219. 
67 Quando, invece, un pool comprende tecnologie non essenziali, l'accordo può rientrare nel campo di 
applicazione dell'art. 81 par. 1, se il pool detiene una posizione significativa su uno dei mercati 
rilevanti (v. caso Philips /DVD cit.). 
68 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 222. Tale paragrafo delle Linee direttrici indica anche i fattori da prendere in 
considerazione nella valutazione complessiva. Tra tali fattori troviamo lesistenza di effetti positivi 
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Ai fini della valutazione sul piano della concorrenza dei pool tecnologici, è 
necessario considerare preliminarmente che più forte è la posizione di mercato del 
pool, maggiore è il rischio di effetti anticoncorrenziali69 . I pool che detengono una 
posizione di forza sul mercato dovrebbero essere aperti e non discriminatori ed, in 
generale, non dovrebbero neppure produrre indebite preclusioni nei confronti delle 
tecnologie di terzi o limitare la creazione di pool alternativi; le licenze, inoltre, non 
dovrebbero essere esclusive70• La Commissione osserva che queste condizioni non 
ostano comunque all'applicazione di royalties diverse per utilizzazioni diverse. Resta 
inteso, tuttavia, che non devono esserci discriminazioni all'interno di uno stesso 
mercato del prodotto; in particolare, il trattamento dei licenziatari non dovrebbe 
dipendere dal fatto che essi siano o meno licenzianti. È necessario valutare, pertanto, 
se anche i licenzianti sono soggetti al pagamento di royalties 71 • 
In generale, licenzianti e licenziatari devono essere liberi di sviluppare 
prodotti e norme concorrenti nonché di concedere e ottenere licenze al di fuori del 
pool. Gli obblighi di retrocessione dovrebbero essere non esclusivi ed essere limitati 
agli sviluppi essenziali72• 
Uno dei problemi più sentiti nel caso di pool tecnologici è il rischio che essi 
permettano di proteggere brevetti nulli. Gli accordi di pool, infatti, aumentano i costi 
ed i rischi di una possibile contestazione, dal momento che è sufficiente che un solo 
brevetto del pool sia valido perché la contestazione non venga accolta. Al fine di 
limitare il rischio, secondo la Commissione, il diritto di recedere dall'accordo di 
licenza in caso di contestazione deve essere limitato alle tecnologie detenute dal 
per la concorrenza ed il fatto che le tecnologie messe in comune siano disponibili solo come pacchetto 
unico o che i licenziatari abbiano la possibilità di ottenere una licenza per una parte soltanto del 
pacchetto. 
69 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 224. 
70 Questo orientamento della Commissione riflette la presa di posizione della Commissione stessa e 
della giurisprudenza comunitaria in relazione all'art. 82 TCE (v. Korah V., cit., 2006, p. 118, v. caso 
Michelin, decisione 2002/405/EC, in GU L 143 del 31 maggio 2002, p. le successiva sentenza 30 
settembre 2003, causa T-203/01, in Racc. p. II-4071; sentenza 13 febbraio 1979, Hoffman La Roche, 
causa 85n6, in Racc. p. 461. . 
71 V. in proposito il caso Canon/Kodak, XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1998, p. 147 
nonché caso IGR, XIV Relazione sulla politica di concorrenza, 1984. 
72 Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 2004, 
cit., par. 227 e 228. 
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licenziante contro il quale è rivolta la contestazione e non deve estendersi alle 
tecnologie detenute dagli altri licenzianti che costituiscono il pool 73• 
Sebbene, dunque, non sia stata ancora prevista una disciplina regolamentare 
per i pool tecnologici, considerato anche il limite derivante dal reg. n. 19/65, non si 
può non apprezzare lo sforzo della Commissione, che ha comunque provveduto a 
stabilire delle linee guida essenziali per la valutazione di tali accordi. In linea 
generale, la posizione assunta dalla Commissione nei confronti dei pool tecnologici 
tende a favorire sia lo sviluppo tecnologico che la competitività delle imprese. 
6. La licenza di marchio e gli accordi di delimitazione. 
Gli accordi puri di licenza di marchio sono esclusi dal campo di applicazione 
del regolamento n. 772/2004. 
Il marchio è innanzitutto un segno distintivo, che deve essere idoneo a 
consentire al pubblico di distinguere prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre 
imprese 74• Oltre alla funzione distintiva, il marchio ha anche la funzione di indicare 
al consumatore la provenienza dei beni e dei servizi e, dunque, una funzione di 
garanzia. Il marchio rappresenta uno strumento essenziale di comunicazione fra 
imprese e consumatori e consente, attraverso la differenziazione e l'individuazione 
dei prodotti, di effettuare scelte di mercato. Il marchio diventa, dunque, strumento di 
comunicazione, informazione e concorrenza 75• Esso ha sovente un notevole valore 
commerciale e la concessione in licenza di tale diritto di esclusiva può avere riflessi 
economici di un certo rilievo. 
Il diritto di marchio si differenzia notevolmente dagli altri diritti di privativa, 
come i brevetti ed il know-how, dimodochè non è sempre possibile trasporre 1 
principi dettati in materia di brevetti e know-how anche ai diritti di marchio76 • 
73 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del 27 aprile 
2004, cit., par. 229. 
74 V. Vanzetti A., Di Cataldo V., Manuale di diritto industriale, Milano, 2003, p. 119 e segg.; v. 
inoltre Sena G., Il nuovo diritto dei marchi -Marchio nazionale e comunitario, 2001. 
75 V. Sena, cit., p. 15 e segg. Per un approfondimento sugli aspetti comunitari del problema, v. 
Mansani L., Lafunzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario, Milano, 
2000. 
76 V. in proposito Wilkof N. J., Burkitt D., Trade mark licensing, Londra, 2005, p. 1 e segg. 
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Le licenze dei diritti di marchio sono state spesso considerate dalla Corte 
come un potenziale mezzo di divisione artificiale dei mercati, in violazione del 
divieto posto dall'art. 81 par. 1 TCE. Negli anni '60 la tendenza era infatti quella di 
considerare i diritti di proprietà intellettuale come barriere all'ingresso, piuttosto che 
come elementi che favorivano gli investimenti e lo sviluppo. 
Nella sentenza Consten & Grundig (1966), un accordo di distribuzione che 
garantiva protezione territoriale assoluta al distributore, consentendogli di registrare 
il marchio del produttore nello Stato che gli era stato assegnato per le distribuzione e 
di impedire importazioni parallele, venne ritenuto contrario all'art. 81 par. 1. 
Nel successivo caso Sirena v. Eda (1971) 77, la Corte chiarì che il diritto di 
marchio non possiede in sé le caratteristiche di un contratto o un atto concordato ai 
sensi dell'art. 81 par. 1. Tuttavia, l'esercizio di tale diritto può ricadere sotto i divieti 
del Trattato in materia di concorrenza tutte le volte che risulta essere l'oggetto, il 
mezzo o la conseguenza di un'intesa78 . Più in particolare, l'art. 81 risulta applicabile 
quando vengono impedite le importazioni di prodotti originari di vari Stati membri, 
recanti lo stesso marchio, per il fatto che i loro titolari hanno acquistato il marchio 
stesso o il diritto di utilizzarlo79• 
Con la sentenza Hag II del 199080, invece, la Corte riconobbe espressamente 
che il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza che il 
Trattato desidera stabilire. In tale sistema, "le imprese devono essere in grado di 
attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è 
possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di 
77 Sentenza 18 febbraio 1971, Sirena c. Eda, causa 40no, in Racc. p. 69. 
78 V. sentenza Sirena c. Eda, cit, par. 9 e 11. 
79 V. sentenza Sirena c. Eda, cit, par. 10. La Corte precisò, tuttavia, che la situazione è diversa 
quando, per evitare suddivisioni in mercati chiusi, gli accordi circa l'uso dei diritti nazionali relativi 
allo stesso marchio tengono conto dell'esigenza di contemperare l'esercizio del diritto di marchio con 
il rispetto delle norme sulla concorrenza. Un ridimensionamento della giurisprudenza della Corte nel 
caso Sirena c. Eda, si ebbe con la sentenza EMI Records, avente ad oggetto accordi relativi alla 
licenza del marchio (sentenza 15 giugno 1976, EMI Records, causa 51175, in Racc. p. 871). In tale 
circostanza, la Corte chiarì che nell'ipotesi di intese che hanno cessato di essere in vigore è 
sufficiente, affinèhé si configuri una violazione dell'art. 81, che esse continuino a produrre effetti. Si 
deve ritenere che un'intesa continui a produrre effetti solo nell'ipotesi in cui il comportamento degli 
interessati faccia implicitamente emergere l'esistenza degli elementi di concertazione e di 
coordinamento propri dell'intesa e pervenga al medesimo risultato voluto dall'intesa. Ciò non avviene 
quando i predetti effetti non vanno al di là di quelli connessi all'esercizio dei diritti nazionali sul 
marchio. 
80 Sentenza 17 ottobre 1990, Hag II, causa C-10/89, in Racc. p. 1-3711. 
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riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa 
funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono 
stati fabbricati sotto il controllo di un 'unica impresa cui possa attribuirsi la 
responsabilità della loro qualità"81 • 
Per quanto riguarda, nello specifico, gli accordi di licenza del diritto di 
marchio, si rileva che oltre a non esservi alcun regolamento di esenzione che copra 
tali accordi, sono comunque pochi i casi in cui la Commissione e la Corte si sono 
pronunciate sulla questione. 
Nelle decisioni Campari82 e Moosehead/Whitbread83 , la Commissione 
applicò alle licenze di marchio sostanzialmente gli stessi principi dettati per le 
licenze di brevetti e know-how, giungendo alla conclusione che le licenze di marchio 
esclusive si dimostravano di per sé contrarie alle norme sulla concorrenza84. In 
entrambi i casi, tuttavia, la Commissione concesse un'esenzione ai sensi dell'art. 81 
par. 3 TCE. 
Nel caso Campari la Commissione ritenne che l'esclusiva concessa da 
Campari-Milano impediva a quest'ultima di dare anche ai terzi la possibilità, 
mediante concessione di altre licenze, di sfruttare i suoi marchi in ciascuno dei 
territori concessi e, di conseguenza, di effettuare eventualmente esportazioni da 
questi territori verso altre parti del mercato comune. Tale esclusiva impediva inoltre 
alla stessa Campari di fabbricare del Bitter in quei territori e, quindi, di effettuare 
eventualmente esportazioni di tale prodotto da tali territori. L'esclusione dei prodotti 
concorrenti toglieva ai licenziatari la possibilità di effettuare scambi intracomuniari 
di tali prodotti o di concludere, per questi ultimi, contratti di licenza con imprese di 
altri Stati membri85• 
Sebbene nella decisione Campari, la Commissione non chiarì come e perché 
un'esclusiva poteva produrre effetti anticoncorrenziali, essa sembrava giustificare ed 
81 V. sentenza Hag II, cit., par. 13. 
82 Decisione della Commissione 78/253/CEE, Campari, in GU L 70 del 13 marzo 1978, p. 69. 
83 Decisione della Commissione, cit. 
84 Si noti che la decisione nel caso Campari intervenne prima della sentenza Nungesser della Corte di 
giustizia, mentre la decisione Moosehead intervenne successivamente a tale pronuncia. Ciò nonostante 
la Commissione in entrambi i casi ritenne le licenze esclusive di marchio in violazione dell'art. 81 par. 
1, ancorché esentabili ex art. 81 par. 3. Per un commento in merito v. Wilkof & Burkitt, cit., p. 326 e 
segg. 
85 V d . . C . . 74 . ec1s1one ampan, c1t., p. . 
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ammettere tale esclusiva sul presupposto che la stessa incoraggiasse gli investimenti 
e impedisse il c.d. ''free-riding" nonché possibili situazioni di "hold-up". 
Si parla di hod-up nei casi in cui il licenziatario si trova ad aver effettuato 
investimenti irrecuperabili e si trova, dunque, nell'impossibilità di recuperare tali 
costi. Si verifica, invece, un'ipotesi di free-riding quando il licenziatario effettua 
investimenti di cui beneficiano altri licenziatari o il licenziante. Il timore che si 
verifichi un'ipotesi di free-riding, che scoraggerebbe il licenziatario dall'effettuare 
gli investimenti, può essere - almeno parzialmente - rimosso garantendo al 
licenziatario un'esclusiva territoriale. 
A questo sembra riconducibile la presa di posizione della Commissione nel 
caso Campari, quando afferma che il riconoscimento dell'esclusiva ai licenziatari 
della Campaci aveva consentito che gli stessi investissero in modo consistente nella 
promozione e nelle diffusione del prodotto. 
Nel caso Moosehead!Whitbread, la Commissione esentò invece un accordo di 
licenza di marchio e know-how, dove al licenziatario veniva concessa un'esclusiva 
territoriale ma al tempo stesso gli venivano imposte restrizioni alle vendite attive al 
di fuori del territorio assegnatogli nonché restrizioni relativamente a situazioni di 
concorrenza con il marchio del licenziante nel territorio. 
La Commissione in tale circostanza ritenne che le restrizioni sulle vendite 
attive costituissero una violazione ai sensi dell'art. 81 par. 1 TCE, anche se poi 
concluse per l'esentabilità dell'accordo86• 
In tale circostanza, oltre che di questioni legate all'esclusiva ed alle restrizioni 
sulle vendite, la Commissione si occupò anche di altri aspetti legati alla licenza del 
marchio, tra cui le clausole di non contestazione. Più precisamente la Commissione 
ritenne che una clausola di questo tipo può costituire una restrizione alla concorrenza 
ex art. 81 par. 1 TCE, poiché essa può contribuire al mantenimento di una marca 
suscettibile di rappresentare una barriera ingiustificata all'entrata in un mercato 
determinato. Nel caso in questione la clausola di non impugnazione del marchio sia 
nella misura in cui riguardava la sua validità che la sua proprietà, non costituiva 
86 Si noti che nel caso di specie la Commissione non chiarì i motivi per cui le restrizioni alle vendite 
attive venivano considerate esentabili. L'esenzione veniva giustificata sulla base di elementi di 
carattere generale, come la promozione della c.d. inter-brand competition e la necessità di indurre le 
parti a concludere il contratto (v. Wilkof & Burkitt, cit., p. 325/326). 
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tuttavia una sensibile restrizione della concorrenza e non rientrava, dunque, nel 
campo di applicazione dell'art. 8187• 
Le decisioni della Commissione rese nei casi Campari e Moosehead 
rappresentano i capisaldi in materia di accordi di licenza di marchio. V anno infatti 
poste su un piano diverso le situazioni in cui vi è una semplice licenza del diritto di 
marchio rispetto ai casi in cui il diritto di marchio si inserisce in un sistema 
distributivo o si accompagna ad un trasferimento di tecnologia ovvero dove le 
questioni legate al marchio confluiscono in un accordo di delimitazione. 
Come più volte ribadito, la Commissione non ha mai adottato un regolamento 
di esenzione relativo al diritto di marchio ma si è però preoccupata dei casi in cui la 
concessione in licenza di tali diritti fosse accessoria ad altri tipi di accordi, tra cui gli 
accordi verticali e gli accordi di trasferimento di tecnologia. 
Per quanto concerne gli accordi verticali, il reg. CE n. 2790/99 prevede che 
l'esenzione si applichi anche agli accordi verticali contenenti disposizioni relative 
alla cessione, all'acquisto o all'uso da parte del distributore di diritti di proprietà 
intellettuale, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario 
dell'accordo e che esse siano direttamente collegate all'uso o alla vendita di beni o 
servizi da parte dell'acquirente 88 • 
La norma, tuttavia, può risultare di difficile applicazione in quanto sovente 
accadaìe che distribuzione dei prodotti e licenza dei diritti di marchio sono 
complementari e nessuno dei due può ritenersi prevalente rispetto all'altro89• 
D'altro canto, nemmeno l'art. 1 del RECTT include gli accordi di licenza di 
marchio tra gli accordi di trasferimento di tecnologia. L'esenzione del RECTT viene 
estesa solamente agli accordi che contengono disposizioni relative alla concessione 
in licenza di tali diritti, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto 
primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti 
contrattuali 90• 
87 V. decisione Whitebread, cit., par. 15. 
88 Art . 2, par. 3 reg. n. 2790/99. 
89 
Per un commento in merito v. Korah V., cit., 2006, p. 123 e Wilkof & Burkit, cit., p. 336 e segg.; v. 
inoltre le Linee direttrici sugli accordi verticali, cit., par. 30-32 e 42.,.44; 
90 V. art. 1 par. 1 lett. b) reg. n. 772/2004. 
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Parimenti, la definizione di diritti di proprietà di beni immateriali contenuta 
nell'art. 1 del RECTT si riferisce a diritti di proprietà industriale, know-how, diritti 
d'autore e diritti affini ma non ricomprende i diritti di marchio. 
Secondo parte della dottrina, suscita dunque qualche perplessità il fatto che il 
paragrafo 50 delle Linee direttrici sugli accordi di trasferimento di tecnologia tratti 
ampiamente dei diritti di marchio91 • Tale paragrafo prevede, infatti, che " il RECIT 
copre la concessione in licenza di altri tipi di diritti d{proprietà di beni immateriali, 
come ad esempio i marchi e i diritti d'autore, diversi dal diritto d'autore su 
software, solo quando questi siano direttamente connessi con lo sfruttamento della 
tecnologia sotto licenza e non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo. 
Questa condizione garantisce che gli accordi che coprono altri tipi di diritti di 
proprietà di beni immateriali beneficino dell'esenzione per categoria solo quando 
consentano al licenziatario di sfruttare meglio la tecnologia sotto licenza. Il 
licenziante può ad esempio autorizzare il licenziatario ad applicare il suo marchio 
sui prodotti che incorporano, la tecnologia sotto licenza. La licenza di marchio può 
permettere al licenziatario di sfruttare meglio la tecnologia sotto licenza facendo in 
modo che il consumatore colleghi immediatamente il prodotto alle caratteristiche 
conferitegli dalla tecnologia sotto licenza". 
Nel successivo paragrafo 53 la Commissione chiarisce, tuttavia, che essa non 
applicherà i principi illustrati nel RECTT e nelle relative Linee direttrici alla 
concessione in licenza di marchio. La concessione in licenza di marchi, infatti, 
avviene spesso nel quadro della distribuzione e della rivendita di beni e servizi e 
presenta più elementi in comune con gli accordi di distribuzione che con la 
concessione di licenze di tecnologia92• 
Un'ultima precisazione relativa agli accordi di delimitazione. 
L'approccio della Commissione nei confronti degli accordi di delimitazione e 
degli accordi transattivi in genere è mutato nel corso degli anni. Si è ora giunti ad una 
sostanziale accettazione dell'importanza economica, commerciale e giuridica di tali 
91 V. Korah V., cit., 2006, p. 124. 
92 V. Comunicazione della Commissione sugli accordi di trasferimento di tecnologia del· 27 aprile 
2004, cit., par. 53. 
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accordi, che non vengono più considerati a priori come restrittivi della 
concorrenza93• 
L'unico caso di accordo di delimitazione giunto all'attenzione della Corte in 
molti anni è stato quello relativo alla filiale tedesca della British American Tabacco 
(BAT)94. 
La vicenda vedeva contrapposte la filiale tedesca della BAT ed il Signor 
Segers, titolare di un'impresa produttrice di tabacco nei Paesi Bassi, sull'utilizzo dei 
marchi "Toltecs Special" e "Dorcet". BAT GmbH ed il Signor Segers conclusero un 
accordo di delimitazione sull'utilizzo di tali marchi. 
Più precisamente il signor Segers, titolare del marchio Toltecs Special, si 
impegnava a limitare per la Repubblica Federale di Germania I' elenco dei prodotti 
cui si riferiva il marchio Toltecs e a non opporre alla BAT alcun diritto derivante 
dalla registrazione del marchio. Da parte sua BAT si impegnava a ritirare 
l'opposizione al marchio Toltecs e a non opporsi all'uso nella Repubblica Federale di 
Germania di tale marchio. 
La Commissione ritenne che l'accordo violava l'art. 81 par. 1 TCE. Nello 
specifico, l'accordo costituiva un'infrazione all'art. 81 par. 1 nella misura in cui 
Segers era obbligato ad astenersi dal distribuire nella Repubblica Federale di 
Germania il tabacco trinciato con il marchio Toltecs e si obbligava a non opporre alla 
BAT alcun diritto derivante dalla registrazione del suddetto marchio, anche nel caso 
in cui BAT non utilizzasse per più di cinque anni il proprio segno distintivo. 
Nel giudizio davanti alla Corte, BAT sostenne che l'accordo concluso con il 
Signor Segers era un accordo di delimitazione tra marchi, accompagnato da una 
clausola di non contestazione. Secondo BA T, la liceità di tale accordo doveva essere 
disciplinata dal diritto nazionale95. 
La Commissione, invece, sostenne che la valutazione del pericolo di 
confusione tra i marchi rientrava nel diritto nazionale ma la portata del diritto di 
93 Per uno dei primi casi in cui la Commissione ritenne gli accordi transattivi contrari al divieto posto 
dall'art. 81 par. 1, v. Sirdar/Phuldar, in GU L 125 del 16 maggio 1975, p. 27. Per un commento in 
merito, v. Keeling, cit., p. 358 e segg. Vedasi anche il caso del marchio Persil (IIC, 1978, p. 287), che 
vide come protagonisti le imprese Henkel e Unilever (v. Relazione sulla politica di concorrenza, 1977, 
~unti 138-140). 
4 Sentenza 30 gennaio 1985, BAT GmbH c. Commissione, causa 35/83, in Racc. p. 363. 
~v . . sentenza BAT, cit., par. 26. 
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esclusiva che risultava dal marchio era limitata dall'incidenza delle norme del diritto 
comunitario. Tali restrizioni derivavano, secondo la Commissione, tanto dalle norme 
del Trattato in materia di concorrenza, quanto dall'art. 30 TCE, che ammette 
restrizioni all'importazione solo se giustificate dalla tutela della proprietà industriale 
e commerciale. Questa doppia limitazione avrebbe richiesto un'attenta valutazione di 
ciò che è considerato un pericolo "serio" di confusione, poiché un'interpretazione 
estensiva di tale nozione avrebbe potuto comportare limitazioni della libera 
circolazione delle merci che non sarebbero state giustificate dallo scopo specifico del 
marchio. 
In tale circostanza, la Corte ribadì la legittimità e l'utilità degli accordi che 
hanno la funzione di delimitare, nel reciproco interesse delle parti, le rispettive sfere 
di utilizzazione dei loro marchi, onde evitare confusioni e conflitti. Questi accordi, 
tuttavia, non sono sottratti all'applicazione dell'art. 81, qualora mirino a realizzare 
divisioni del mercato o altre restrizioni della concorrenza96• 
Nel caso di specie la Corte ritenne che l'accordo tra BAT e Segers aveva 
consentito alla BAT di intervenire nei rapporti di concorrenza e, posto che erano in 
gioco importazioni dai Paesi Bassi in Germania, erano stati lesi gli scambi 
intracomunitari. Secondo la Corte, l'accordo non aveva avuto altro scopo che quello 
di consentire alla BAT di controllare e di impedire la distribuzione nel mercato 
tedesco del tabacco prodotto da Segers. 
Va evidenziato, tuttavia, che la difficoltà principale incontrata dalle istituzioni 
comunitarie chiamate a valutare gli accordi di delimitazione del diritto di marchio è 
data dal fatto che è sostanzialmente impossibile pronunciarsi sull'applicazione 
dell'art. 81 TCE a tali tipi di accordi, senza prima stabilire qual è effettivamente il 
grado di confusione tra i marchi in questione. Nel caso BAT la Corte evitò di 
affrontare il problema. Il giudice comunitario ritenne, infatti, che non era necessario 
stabilire in base a quale criteri doveva essere valutato il pericolo di confusione tra i 
due marchi. Era invece sufficiente rilevare che, trattandosi, quanto alla Segers, di 
marchi legittimamente acquisiti ed utilizzati in uno Stato membro e, quanto alla 
BAT, di un marchio non utilizzato ed atto ad essere cancellato su richiesta di 
96 V. sentenza BAT, cit., par. 33. 
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qualsiasi terzo, l'opposizione fatta dalla BAT al fine di controllare la distribuzione 
dei prodotti della Segers costituiva un uso abusivo delle facoltà offerte alla stessa dal 
diritto di marchio. 
La pronuncia della Corte è la dimostrazione del fatto che gli accordi di 
delimitazione, seppure in astratto non violano il divieto di cui all'art. 81 par. 1 TCE, 
possono in determinati casi produrre effetti anticoncorrenziali, soprattutto quando le 
parti dell'accordo hanno un potere contrattuale. diverso97• Un accordo di 
delimitazione, infatti, deve contenere solamente restrizioni che siano necessarie e 
proporzionate alla protezione degli interessi delle parti98• 
In generale, dunque, le problematiche che sorgono in relazione alla 
valutazione delle licenze di marchio, così come degli accordi costitutivi di pool 
tecnologici e di tutti gli accordi di licenza per cui è richiesta una valutazione 
individuale, devono essere affrontate tenendo conto non solo dei principi di diritto 
comunitario antitrust ma anche con l'ausilio dei principi dettati in materia di diritti di 
proprietà su beni immateriali. 
97 V. Keeling, cit., p. 363. 




Al di là della complessità del rapporto intercorrente tra norme che 
disciplinano i diritti di proprietà di beni immateriali e norme comunitarie antitrust, 
è stato oramai definitivamente chiarito che tra tali gruppi di norme non vi è un 
conflitto intrinseco ma che queste perseguono un'analoga finalità, ossia accrescere 
il benessere dei consumatori e favorire l'allocazione efficiente delle risorse. 
Il reg. CE n. 772/2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia 
rappresenta un'ulteriore conferma del trend evolutivo degli ultimi anni, che vede 
l'abbandono dell'orientamento formalistico, seguito in passato dalle istituzioni 
comunitarie, ed il contestuale passaggio al metodo di analisi dove si privilegia la 
valutazione degli effetti economici prodotti dagli accordi sull'intero sistema, 
valutazione che deve essere effettuata prendendo come punto di riferimento la 
situazione esistente antecedentemente alla stipula dell'accordo. 
L'ampliamento del campo di applicazione oggettivo del regolamento, 
rispetto al precedente reg. n. 240/96, importa ora lesenzione anche degli accordi 
di licenza dei diritti d'autore su software (e solo su software) nonché degli accordi 
di licenza di design. Considerare esentabili, a certe condizioni, anche gli accordi 
di licenza dei diritti d'autore su software rappresenta, da parte della Commissione, 
un ulteriore riconoscimento dell'importanza che il software ha assunto nel sistema 
giuridico ed economico. 
Un'altra importante novità del reg. CE n. 772/2004 è rappresentata dalla 
definizione di mercato delle tecnologie, che costituisce lelemento fondamentale, 
assieme al mercato del prodotto, per la definizione di mercato rilevante. Definire 
il mercato delle tecnologie, però, non sarà un compito facile, né per le imprese né 
per le autorità chiamate ad applicare la normativa antitrust, stante la complessità 
delle valutazioni che devono essere effettuate prima di procedere a tale 
definizione. 
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Così come per tutti i regolamenti di esenzione "nuovo modello", anche per 
gli accordi di trasferimento di tecnologia sono state introdotte soglie di quote di 
mercato, che delimitano il campo di applicazione del regolamento in questione. 
Non sono mancate, tuttavia, da parte della dottrina, critiche in ordine alle presunte 
eccessive limitazioni che deriverebbero alle imprese dall'aver stabilito soglie di 
quote di mercato così basse. Quote del 20% e del 30% potrebbero costituire, 
infatti, un freno all'innovazione tecnologica, soprattutto per le imprese che 
investono notevoli risorse in attività di ricerca e sviluppo, come avviene nel 
settore dell'industria farmaceutica. Se si accoglie, invece, la tesi che considera 
l'introduzione delle soglie di quote di mercato semplicemente come un limite al 
potere delle autorità garanti, non sarebbe ravvisabile in queste quote alcun 
ostacolo all'innovazione tecnologica. 
L'accresciuta libertà contrattuale di cui godono le parti con il nuovo 
regolamento di esenzione, grazie all'ampliamento del campo di applicazione 
oggettivo ed all'eliminazione dell'elenco di clausole ammesse, se è pur vero che è 
limitata dall'introduzione di soglie di quote di mercato, è comunque 
positivamente valutabile, in quanto, ponendo anche una netta distinzione tra la 
disciplina applicabile alle imprese concorrenti e quella applicabile alle imprese 
non concorrenti, consente alle imprese di godere di maggiore libertà di azione, 
favorendo in questo modo la competitività e lo sviluppo economico. 
In definitiva, se il reg. n. 772/2004 e le relative Linee direttrici hanno 
chiarito situazioni che risultavano normativamente non definite sulla base del 
precedente regolamento di esenzione, è anche vero che l'introduzione di nuove 
norme e di nuove previsioni ha sollevato ulteriori problemi interpretativi, cui - in 
determinate circostanze - potrebbero sopperire le lettere di orientamento della 
Commissione. 
Se prima della modifica del regolamento di esenzione in esame, la cui 
scadenza è fissata per il 2014, il Consiglio procedesse ad emanare un regolamento 
sostitutivo del reg. n. 19/65, ampliandone la portata, potrebbero trovare una 
disciplina normativa accordi che, ad oggi, sono esclusi dal beneficio 
dell'esenzione, come gli accordi costitutivi di pool tecnologici. 
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In ogni caso, sarà interessante seguire come Commissione ed autorità 
garanti degli Stati membri (nonché giudici nazionali) applicheranno i principi 
dettati dalla Commissione stessa, nella Comunicazione sul reg. CE n. 772/2004, in 
materia di costituzione di pool tecnologici. Non trovando detti accordi una 
discipiina regolamentare, e non essendoci dunque alcun atto vincolante in materia, 
le istituzioni comunitarie e nazionali rimangono sostanzialmente libere in ordine 
alla valutazione di tali accordi, fermi restando i principi posti dall'art. 81 TCE. È 
probabile, tuttavia, che giudici nazionali ed autorità garanti prenderanno in attenta 
considerazione le indicazioni della Commissione. 
Si rileva, tuttavia, che nonostante le linee direttrici costituiscano un 
prezioso ausilio per la valutazione degli accordi costitutivi di pool tecnologici (ma 
non solo per questi aspetti), resta criticabile l'utilizzo, da parte della 
Commissione, di atti di soft law che vanno a disciplinare settori non regolamentati 
normativamente, così come risulta parimenti criticabile l'utilizzo di tali atti 
quando gli stessi contengono indicazioni che vanno oltre la portata del disposto 
normativo. 
In generale, uno degli aspetti per certi versi più problematici, è 
rappresentato dall'abolizione del sistema di notifica preventiva ad opera del reg. 
n. 1/2003, che impone conseguentemente alle parti di effettuare la c.d. 
autovalutazione degli accordi che intendono stipulare. Contestualmente 
all'abolizione del sistema di notifica preventiva, è stato previsto che si attribuisse 
anche t:t giudici nazionali ed autorità garanti di ciascuno Stato membro la facoltà 
di applicare gli articoli 81 ed 82 TCE nella loro interezza. Ferme restando le 
difficoltà delle parti in ordine all'autovalutazione, è auspicabile che giudici 
nazionali ed autorità garanti si conformino agli orientamenti della Commissione, 
affinché si possa realizzare l'uniforme applicazione delle norme comunitarie 
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